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MIPPCON/DM-N°
Caracas, 3 { JUL 202°

ANOS 215°, 166°, y 24°
RESOLUCION (1 3 7

En fecha 20/03/2025, la ciudadana CAROLINA SOCORRO
SANCHEZ, venezolana, civimente hdbil en derecho vy
titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450,
actuando con el cardcter de Apoderada de la sociedad
mercantil norteamericana “DAKA USA INC.”, INTERPUSO
ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, dos (2) Recursos Jerdrquicos contra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenidos en la Resoluciéon
N° 107, de fecha 29/01/2025, publicado en el Boletin de
la Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha
25/02/2025, que declard SIN LUGAR, los dos (02) Recursos
de Reconsideracion, interpuestos contra la Resolucién N°
843, de fecha 06/12/2024, que declard SIN LUGAR las
Oposiciones interpuestas y por tanto CONCEDE el registro
de las marcas “MULTISERVICIOS DAKAR”, (Diseno) vy
“DAKAR”, (Diseno), segun el siguiente detalle:
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Solicitante
DESARROLLOS CONFORTECH, S.A.
"MULTISERVICIOS DAKAR”", (Disefio) y
“DAKAR", (Disefio},

Clase 12 infernacional

-

N° | SOLICITUD FECHA TIPO DISTINGUE

1 | 2021-008953

vehiculos, aparatos

Marca | de loc 0%
—112/11/2021 _ o 0Jmo<:1on
Mixta terrestre, cérea o

acudtica

2 | 2021-008957

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (2) Recursos
Jerdrquicos se ejerce contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucién N° 107 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
de fecha 25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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Ahora bien, una vez evidenciado que los actos
recurridos, fueron dictados por un érgano dependiente
jerarquicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional vy, siendo esta Alzada, el drgano
superior jerdrquico del mismo, compete su conocimiento.
Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicaciéon del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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Jerdrquicos, comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los dos (02)
Recursos Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha
20/03/2025, es decir, en la fecha limite arriba indicada, se
concluye que se presentaron en tiempo habil ello. Asi se
declara,

il
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido gue en los dos (02} Recursos
Jerarquicos interpuestos por La Recurrente, existe
identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta
Alzada, a los fines de cumplir con los principios de
economia v celeridad procesal, asi como evitar
decisiones contradictorias, ACUERDA, de conformidad
con lo previsto en los articulos 52 v 53 de la Ley Orgdnica
de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las causas
v, por tanto, emitir una sola decisidon. Asi se decide.

Y
ANTECEDENTES

Mediante tramites N° 2021-008953 y 2021-008957, la
sociedad mercantil MULTISERVICIOS DAKAR, C.A. solicitd
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), el registro de las marcas segun el siguiente detalle:

Tomo XVII
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Solicitante
DESARROLLOS CONFORTECH, S.A.
“MULTISERVICIOS DAKAR", (Diseo) y
“DAKAR”, (Diseno),

Close 12 internacional

N° | SOLICITUD FECHA TIPO DISTINGUE

1 | 2021-008953

vehiculos,
aparatos de
Marca P .
12/11/2021 ! locomocion
Mixta i
terrestre, cérea o
acudtica

2 | 2021-008957

b

En fecha 30/03/2022, mediante Boletin N° 615, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la
marca, a los fines que todo aguel que se considere
afectado por su registro, ejerza su derecho de Oposicién.

En fecha 12/05/2022, la sociedad mercantil DAKA USA
INC, interpone, dos (02) escritos de OPOSICION a la
concesién de la marca una por cada solicitud.

\e,
6 Tomo XVII ',
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En fecha 25/08/202%, |a sociedad  mercantil
MULTISERVICIOS DAKAR, C.A., consigna escritos de
CONTESTACION a las oposiciones formuladas.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolucion N° 843,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N°® 637
en fecha 11/12/2024, el Servicio Autdbnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, las
Oposiciones interpuestas v OTORGA |os registros de las
marcas solicitadas.

En fecha 14/01/2025, ia sociedad mercantil DAKA USA
INC., en lo adelante "La Recurrente Opositora”,
intferpone Recursos de Reconsideracion en cada
solicitud, contra la negativa anterior.,

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucidn N° 167,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 3%
el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara SIN LUGAR los recursos interpuestos y CONFIRMA
en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recursos Jerdrquicos conira la negativa anterior.,

7 Tomo XVII
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'
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente Opositora DAKA USA INC., solicita a esta
Alzada, que se revogue el acto impugnhado gue
Concede el registro de las marcas, por considerar que el
dérgano registral, no fundamenté la denegatoria de la
oposicion interpuesta.

Que el érgano registral, se abocd Unicamente a senalar,
sin mayor motivacién o razonamiento que sostenga su
dictamen, que las marcas concedidas, no estdn incursas
en las causales de improcedencia de registro, alegando
lo siguiente:

1

... Vistos los expedientes administrativos de
solicitudes de marcas a los cuales se le
interpuso oposicidn, esta autoridad registral
determiné que las solicitudes sustanciadas a
continuacién no se encuenfran incursas en las
cavusales de irregistrabilidad alegadas por los
oponentes, cumpliendo por tanfo con los
exfremos  legales  contenidos  en el
ordenamiento juridico vigente (Ley de
Propiedad Industrial) para ser consideradas
marcas; por lo que este despacho decide
conceder el registro...".

(Resaltado que destaco).
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Argumenta que las marcas concedidas, presentan
similitud, grdfica, fonética y conceptual con su marca
preexistente y registrada, lo cual podria inducir a error ©
confusidon en el publico consumidor, haciéndola incursa
en las causales de irregistrabilidad, senhaladas en los
numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial?

Finalmente, senala que el Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), no aplicd el principio de la
especialidad marcaria, ya que, al momento de
comparar las marcas previamente concedidas, no
observd el hecho cierto de que ambas marcas, ademas,
de ser similares entre si, comprenden la misma clase 12
internacional y abarcan los mismos productos, pudiendo
ser dirigidos a los mismos consumidores, creando con ello,
una confusidon en el consumidor.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por
L.a Recurrente Qpositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, a los fines de establecer, si Ia
decision emanada por el oOrgano registral, se

Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.

5, 8
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corresponde al caso que nos ocupd Yy, por fanto, es
conforme a derecho.

En este sentido tenemos que los numerales 11 y 12 del
arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disponen
que no podrdn adoptarse ni registrarse como marcas
aquellas que se parezcan grafica y fonéticamente a otra
ya registrada, para los mismos o andlogos articulos, asi
como las que puedan prestarse a confusion con otra
marca ya registrada que induzca a error por indicar una
falsa procedencia o cualidad.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que
entre ambas marcas: “DAKA” (registrada) vs “DAKAR vy
“MULTISERVICIOS DAKAR" (solicitadas y concedidas),
existen  semejanzas  gréficas  como  fonéticas,
diferenciandose solo por la letra “R”, destacando el
organo registral que dicha consonante, no produce una
distincién marcada en su pronunciacion o acentuacion,
con la marca previamente registrada, por lo que esta
Alzada, desestima el criterio pronunciado por el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En lo que respecta al destino de las marcas solicitadas, se
observa que, se encuentran en la misma clase 12
internacional, lo cual, hace imposible la coexistencia
pacifica de las mismas en el mercado, toda vez que son
susceptibles de provocar confusion en el publico

10
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consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de
la marca.

Lo anterior, incurre de lleno en las disposiciones
prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad
Industrial, especificamente en los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, las cuales
son de orden publico y cuyo objeto es proteger el interés
generdl.

Por todo lo expresado en pdrrafos anteriores, ésta Alzada
forzosamente concluye que el examen de fondo
readlizado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho, toda vez
que, se evidencia gue, en el caso de marras, existe la
triple identidad grdfica, fonética, y concepitual, lo que
induce al riesgo de confusion con la marca registrada,
circunstancias éstas gue contravienen con lo previsto en
la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide.

VI
DECISION

En fuerza de los argumentos gue anteceden, esiq
Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el
numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administraciéon PUblicas,

3 Vid. Gaceta Oficial de la Repulblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de

10
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en concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos.

Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por la ciudadana CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,
venezolana, civiimente hdbil en derecho vy fitular de la
cédula de identidad N° V.- 7.786.450, actuando con el
cardcter de Apoderada de la sociedad mercantil
norteamericana “DAKA USA INC.".

SEGUNDO: REVOCA Ila Resolucion N° 107, de fecha
29/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Intelectual (SAPl) N° 639 en fecha 25/02/2025, y la
Resolucion N° 843, de fecha 06/12/2024, que declard SIN
LUGAR las Oposiciones interpuestas, sélo en lo que
respecta a las solicitudes N° 2021-008953 y N° 2021-
008957.

TERCERO: NIEGA el registro de las marcas
“MULTISERVICIOS DAKAR", (Disenno) y “DAKAR”, (Disefo)
correspondientes a las solicitudes N° 2021-008953 y N°
2021-008957.

De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos  Administrativos, —en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte

fecha 17 de noviembre de 2014

11
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que la presente decisibn podrd ser recurrida ante el
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con o
dispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso Administrafiva?
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industriall.
Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Nofifiquese.

LLEGAS RAMIREZ
e Comercio Nacional

4 Vid. Gaoceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451
de fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION 03 8

En fecha 20/03/2025, el ciudadano LUIS ALEJANDRO
HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil
y fitular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560,
abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.929
actuando con el cardcter de Apoderado de la sociedad
mercantil “NURTURE, LLC”, INTERPUSO ante este Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerarquico, contra el Acto Administrativo, emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 122, de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Intelectual (SAPI)
N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el
Recurso de Reconsideracion, interpuesto contra Ia
Resolucién N° 872, de fecha 21/10/2013 que NEGO DE
OFICO el registro de la marca “HAPPYTOT, solicitud N°
2012-026078, en clase 29 Internacional.
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j
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 122 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

!
ADMISIBILIDAD

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

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado o La Recurrente, mediante publicacion del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico, comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir,
en la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
presentd en tiempo hdbil. Asi se declara.

1l
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante tframite N° 2012-026078, la
sociedad mercantil “NURTURE, LLC”, solicitd ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “HAPPYTOT” para distinguir:
“comidas preparadas para bebes que consisten
principalmente de carne, pescado, carne de ave y
vegeftales, comidas congeladas, preparadas con la

16
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mano que consisten principalmente de carnes de
pescado, carne de ave, entre otros.”.

En fecha 15/07/2013, mediante Boletin N° 538, el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la
marca como solicitada, a los fines de su oposicidon por los
interesados.

En fecha 06/11/2013, mediante Boletin N° 5§42, el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la
marca como NEGADA.

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil NURTURE LLC,
consigna escrito de Reconsideracion a la negativa
anterior.

En fecha 05/03/2025, mediante Resolucion N° 122,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
en fecha 25/02/2025, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el
Recurso interpuesto y CONFIRMA en todas sus partes, el
acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.
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\'
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente NURTURE, LLC, solicita a esta Alzada, que se
revoque el acto impugnado que NIEGA DE OFICIO, el
registro de la marca, HAPPYTOT, por presentar supuesto
parecido con la marca registrada HAPPYTOOS.

Que el érgano registral, no fundamenté su negativa,
cometiendo un error en el andlisis de los productos
protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha
considerado la especialidad y especificidad que hay en
los mismos y el tipo de consumidor al cual estdn dirigidos,
lo cual marca una diferencia importante y permite la
coexistencia de ambos signos en el mercado.

Que las marcas en conflicto, aun en el supuesto de que
tuvieran ciertas semejanzas, estdn destinadas a proteger
productos diferentes entre si. As las cosas, la marca base
de la negativa “HAPPYTOOS”, protege "alimentos e
ingredientes alimenticios”, mientras que la marca
solicitada "HAPPYTOT", enfre otras consideraciones
protege: ‘comidas preparadas para bebes que
consisten principalmente de carne, pescado, carne de
ave y vegetales; comidas congeladas, refrigerios de
yogurt, refrigerios de frutas.”.

18
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Argumenta que resulta infundada la negativa de oficio
dictada por el érgano registral, pues ya ha permitido el
registro de signos bastante similares al solicitado en esta
oportunidad para proteger los productos idénticos a
favor de su representada, por lo que la disposicion legal
alegada como violentada en la resolucion, esto es el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial2, no es a lugar y en razén de ello, solicita se
revoque la decision.

Finalmente alega, Ia convivencia pacifica entre marcas
similares en una misma clase, pero que protegen
productos disimiles entre si y que estdn destinados a
identificar productos que buscan satisfacer necesidades
completamente disimiles del publico consumidor. Asi las
cosas, los canales de produccidon y comercializacion de
los productos identificados con las marcas en supuesto
conflicto son obligatoricmente diferentes quedando asi

descartada cualguier posibilidad de confusidn entre
ellas.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, 1os

Vid, Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como la
documentacién adjunta al escrito recursivo, esta Alzada
pPasa 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 aquellas que se parezcan grdfica vy
fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o
andlogos articulos.

En lo que respecta a la consideracién de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencia’ reiterada ha determinado lo
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 agosfo de 2016), establecié lo siguiente:;

Ante estas circunstancias, debe la Sala en Ila
presente oportunidad reiterar que existen diversos
elementfos a 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 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

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2014.
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confundibilidad 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 taxativo 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 Italiana Lavorazione Occhiale
(SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY,

respectivamente). Algunos de estos pardmetros se
enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre 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 confusion debe
resultar 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 su 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 acentuacion prosddica u ortografica, sin
que constituya por si sola un elemento de juicio,
debe fomarse 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

. z.‘th!}E“‘\
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acentuacién difieren a tal punto que evitan toda

posible confusion;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de
los bienes que pretende identificar la marca; si

pertenecen a la misma clase, su esfructura y su
ambito 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 fonético entre dos marcas
comerciales suficiente para impedir el regisfro de
una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte
de la comparacion que de conjunto 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 Venezuela 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 impacto en el consumidor, por lo que, luego
de efectuar un andlisis de la estructura, asi como
la acentuacién que debe tomarse en cuenta
para establecer las diferencias entre las marcas
nominativas en conflicto, en el presente caso se
observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anteriormente senalado, se observa que debe
analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus
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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 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.

Por otra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar |a comparacion entre los  signos
controvertidos “HAPPYTOOS"”, cuyo ftitular es “ALFONZO
RIVAS & CIA C.A.)" vs. “HAPPYTOT", solicitada por Ia
sociedad mercantil “NURTURE, LLC”, se evidencia una
completa similitud fonética, lo que podria generar riesgo
de error o confusidon en el publico consumidor, no solo
por la confusion directa, sino también indirecta en la
medida en que dicho publico, podria pensar que los
productos amparados por la marca ya registrada y |os
amparados por la marca solicitada, tienen el mismo
origen empresarial.

La prohibicion de registrar una marca cuando os signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado
o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene
como finalidad brindar protecciéon efectiva a los terceros
que pudieran verse afectados.

10
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De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con lo expuesto por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en
el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra
incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas
en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide

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
PUblica4 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 el ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil y titular de
la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado,
inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74,929 actuando
con el cardcter de Apoderado de la sociedad mercantil
“NURTURE, LLC".

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

Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Beolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

11
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De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de
la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordcmi:ic: con el articulo 93 ejusdem, se advierte
que la presente decision, podrd ser recurrida ante el
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con o
dispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativas,
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. -

Publiquese en el Boletin de la Propiedad | rial. —

GAS RAMIREZ
omercio Nacional

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451
del 22 de junio de 2010.

12
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MIPPCON/DM-N° |
Caracas, ) :jfuL s

ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION () 3 ¢

En fecha 20/03/2025, la ciudadana CAROLINA SOCORRO
SANCHEZ, venezolana, mayor de edad. civimente hdbil
en derecho vy titular de la cédula de identidad N°
V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrito en el
INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A., INTERPUSO ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo
emanado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidén N° 107 de
fecha 29/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declard SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracién
Interpuesto contra |la Resolucion N° 843 de fecha
06/12/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 637 en fecha 11/12/2024, que declard SIN
LUGAR el escrito de Oposicion interpuesto y por tanto
CONCEDE el registro de la marca “WIN”, solicitud N° 2018-
008642 en clase 24 Nacional y 9 Internacional a la

sociedad mercantil procedente de las Antillas
Neerlandesas BEAUFIRT ENTERPRISES N.V.
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|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrguico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resoluciéon Ne 107 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

i
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en
el articulo 49 de lao Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos’, por lo que de seguida pasa  a
pronunciarse sobre su tempestividad.

1 vid. Gaceta Oficial de la Repulblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha
01/07/1981.
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Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025 de fecha 25/02/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico, comenzd a partir del dia 26/02/2025 hasta el
dia 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir,
en la fecha limite arriba indicada, se concluye que
presento en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 22/06/2018, mediante trdmite N° 2018-008642, |a
sociedad mercantil neerlandesa BEAUFORT ENTERPRISES
N.V., solicitdé ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la Marca: “WIN”, en clase
? Internacional, para distinguir: lentes y productos
oépfticos, articulos de O&ptica, aparatos e instrumentos
Spticos, lentes de contacto, lentillas de contacto, lentillas
de opticasy lentes correctoras.

En fecha 03/07/2019 mediante Resolucidbn N° 44,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 594
de fecha 03/07/2019; el Servicio Autbnomo de Ila
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Propiedad Intelectual (SAPI), ORDENA LA PUBLICACION
de la marca, a los fines que, todo aquel interesado que
se sienta afectado por el otorgamiento de la misma,
ejerza el derecho a la OPOSICION de los registros.

En fecha 14/08/2019, loa apoderada de la sociedad
mercanti  OCTAGONO PUBLICIDAD C.A., interpone
ESCRITO DE OPOSICION al registro de la marca arriba
indicada.

En fecha 04/12/2019, la apoderada de la empresa
BEAUFORT ENTERPRISES N.V., interpone escrito de
Contestacion a la Oposicion antes mencionada.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolucion N° 843,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 637
en fecha 11/12/2024, el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, Ia
oposicion interpuesta y, por tanto, concede el registro de

la marca a la sociedad mercantil solicitante BEAUFORT
ENTERPRISES N.V.

En fecha 14/01/2025, |a sociedad mercantii OCTAGONO
PULBLICIDAD, C.A., en lo adelante “La Recurrente

Opositora” interpone Recurso de Reconsideracion contra
la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucion N° 107,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639,
en fecha 25/02/2025, el Servicio Autébnomo de Ia
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Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el
Recurso de Reconsideracién y CONFIRMA en todas sus
partes el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora ejerce
formalmente Recurso Jerdrquico contra la negativa
anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito senala, lo siguiente:

“Mi representada denfro de Ia oportunidad legal
correspondiente presento Recurso de Reconsideracion
en contra de la concesion de la marca correspondiente
a la solicitud N° 2018-008642 de fecha 22/06/2018
presentada por BEAUFORT ENTERPRISES N.V. en los
siguientes ftérminos: TIPO DE MARCA: M-MARCA DE
PRODUCTO; MODALIDAD: DENOMINATIVA; CLASE: 9
INTERNACIONAL: NOMBRE: WIN; Distingue: "“lentes vy
productos &pticos, articulos de dptica, aparatfos e
instrumentos opticos, lentes de contacto, lentillas de
contacto, lentillas épticas y lentes correctoras”, foda vez
que la marca solicitad (ahora concedida en bolefin 639
mediante resoluciéon ndmero 107), presenta similitudes
con una marca preexistente, propiedad de mi
representada lo cual podria inducir a error o confusion al
publico consumidor.

30




(@ﬁ%fé/m DBotivariana de 0)&%‘2@4@
Weristerio del D octor @;&wéw
de Comercio HNacional

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer
la oposiciéon a la marca solicitada por BEAUFORT
ENTERPRISES N.V., mi representada ya habia adquirido el
derecho de preferencia por haber presentado con
anterioridad, en fecha 09/04/2018, la solicitud N° 2018-
004621; NOMBRE: WIN; TIPO DE REGISTRO: MARCA DE
PRODUCTO; CLASE: 9 INTERNACIONAL Ilo cual fue
posteriormente concedida adquiriendo mi representada
la titularidad de la Marca con el nhumero de Registro
P376359.”

Mediante recurso de reconsideracion presentado dentro
de Ila oportunidad legal correspondiente, mi
representada alego su legitimo interés para solicitar a ese
Despacho del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual [SAPI). la no concesion del registro de la
marca WIN solicitada por la Sociedad Mercantil
BEAUFORT ENTERPRISES N.V., por encontrarse tal solicitud
de marca incursa en las causales de irregistrabilidad en
el articulo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad
Industrial.”

Es importante recordar que la funcién principal de una
marca es identificar el origen del producto, servicios o
actividades, asi pues, en la Resolucidon 120 de fecha
29/03/2007, publicada en el boletin 486, Tomo lll, Pag. 153
senhala:

“La marca tiene como funcién principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
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diferenciarlos de los de igual o semejante naturalezaq,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir el fitular del
registro goza de la faculfad de exclusividad respecto de la
utilizaciéon del signo (...) La causal de la iregistrabilidad del
sigho idéntico o similar a ofro ya registrado o solicitado en
registro, evita que se atente contra la distintividad de la marca
y confra su identidad con el producto a que ella accede.”

Que la confundibilidad entre marcas colisiona también
contra el principio de lealtad comercial transparencia
que deben regir en el comercio, pues en el registro
marcario priva preferentemente la tutela al concepto
"oro consumitore”, y es a quien se debe proteger en esta
circunstancia.

Se hace imposible que se permita la coexistencia
pacifica de marcas similares en el mercado susceptibles
de provocar peligrosas confusiones en la intencidon del
publico consumidor, dado que se estaria violando
flagrantemente disposiciones prohibitivas de Registro
consagras en la Ley de Propiedad Industrial.

Que, el Registrador viold el derecho de prelacion, por
cuanto gue sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de
inmotivacién, por considerar que no se explicd de
manera individualizada en las resoluciones las negativas
de las Oposiciones inferpuestas.
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Que, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), transgredié los numerales 11y 12 del articulo 33 de
la Ley de Propiedad Industrial2, al no permitir la
inscripcion de marcas que se parezcan grdfica y
fonéticamente.

\
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, los
alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como la
documentacion adjunta al escrito recursivo, esta Alzada
pPasa a pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, centra su denuncia en la transgresion al
derecho de prelacién y preferencia de registro, el cudl
afirma que le asisten, indicando al efecto que tframité la
marca antes que su competfidor Opositado,
circunstancia ésta que, aduce no evaludé en su
oportunidad el érgano registral.

Tal aseveracién, hace estimar que la administracion de
marca, en su momento, no tomd en cuenta esta
circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la
marca en conflicto.

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela, N° 25,227 de fecha 10/12/1956
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Asimismo, alegd que tanto la marca de La Recurrente
Opositora y la solicitada, son idénticas y, por lo tanto, le
afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido
fonético, y las semejanzas en sus imégenes, lo cudl,
puede trasmitir errdheamente la idea en el publico
consumidor de la procedencia empresarial de la marca.
A los fines de resolver la denuncia alegada por La
Recurrente, esta Alzada, considera traer a colacién, lo
establecido en el numeral 11 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, que establece:

"Arliculo 33. No podrdn adoptarse ni registrarse como
marcas:

...Omissis...

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

Del articulo antes transcrito, se desprende la existencia
de dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir
el registro de una marca, estos son:

a- Parecido fonético y

b- Parecido grdéfico.

En tal senfido, es necesario sefialar, que la Doctrina v la
Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, que son “ef
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producto asociado a la marca”. En el caso que Nnos
ocupa, existe parecido grdfico, toda vez que los
conjuntos marcarios comparados, se parecen entre si y
con respecto al parecido fonético, La Recurrente
Oponente, justifica, que la palabra “WIN”, contiene
parecido a su competidora opositada “WIN”,

Ahora bien, de la comparacién de ambos signos
marcarios, se aprecia a simple vista si existe similitud entre
ambos, por ser su composicion grdfica y fonética similar.

Por ofra parte, para verificar si pueden coexistir
pacificamente en el mercado, la semejanza o identidad
de las palabras que fitulan una marca, segin la
jurisprudencia y la doctrina reiterada, senala que no es
suficiente para su negativa, mds cuando distinguen
productos de diferentes clases, observando que pueden
subsistir en el mercado, sin riesgo de confusién, aunado a
que estamos ante productos con servicios y actividades
distintas, uno referente a: aparatos e instrumentos
eléctricos; aparatos e instrumentos de conduccién, y el
otro referente a: la opftica visual (estudio de la vision
humana).

Al respecto se observa que, al poseer ambos signos
marcarios, igual distihgue en la clasificacién
internacional, los canales de distribucion,
comercializacion y ventas, son totalmente disimiles entre
si, no encontrando punto de complementacién o
coincidencia entre ambas, puesto que distinguen

10
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productos totalmente diferentes, por lo que hace viable
la coexistencia de las marcas.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada,
concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio
Autdnomo de Propiedad Intelectual (SAPI) vy lo extiende,
agregando que, al readlizar el estudio de la imagen
gréfica y fonética de las marcas, es necesario estudiarlas
de forma global, por cuanto a las que se le realizd la
oposicidn, contienen nombres idénticos, por lo que
genera dudas de la identidad de ambas. 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 Administracion
PUblicad 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 civdadana CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,
venezolana, mayor de edad. civimente hdbil en
derecho vy ftitular de la cédula de identidad N°
V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrita en el
INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de
fecha 17 de noviembre de 2014.
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cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
OCTAGONO PUBLICIDAD, 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 Justicia, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5 del arficulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccidn Contencioso Administrativa#
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su notificacién.

Publiguese en el Boletin de la Propiegddd Indusyrial.

Devuélvase el expediente origindl a su oficina de origen.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.45]
de fecha 22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N°
Caracas, -9 0 JuL 2025

ANOS 215°, 186°, y 24°
RESOLUCION() 4 ()

En fecha 20/03/2025, |g ciudadana ALICIA MOLERO
MORAN, venezolang, civimente hébil en derecho v fitular
de la cédula de identidad N° V- 10.413.419, Abogada,
Agente de Ig propiedad industrial Ne 3839, actuando con
el cardcter de Apoderada de g sociedad mercantil
KAESER KOMPRESSOREN, SE., INTERPUSO ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, dos
(02) Recursos Jerérquicos contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Auténomo de Ia Propiedad
Intelectual (SAPI), contenido en Iq Resolucién N° 136, de
fecha 06/02/2025, publicadqg en el Boletin de |g
Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fechqg 25/02/2025,
que declaré SIN LUGAR, los dos (02) Recursos de
Reconsideracién, interpuestos contra Ia Resolucion Ne
283, de fechag 30/04/2015, que NEGO DE OFICIO ¢l
registro de la marca “OMEGA”", de Ias solicitudes
siguientes:
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2014-003107 | 19/03/2014 | Marca Mixta

quumcs crc:tos-
mecdnicos pard la
generacion de aire
comprimido, de aire vacio y
flujo de aire, carcasas de
maquinaria, partes de los
productos antes
mencionados
(comprendidos en la clase

2014-004666 | 14/04/2014 Mqr‘ca-. soi!citddas], incigyendo
Denominativa | unidades de compresor de
tornillo centrales o unidades
compresoras de pistén
centrales.
|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente,
conira el Acto Administrative conten

el recurso se ejerce
ido en la Resolucion

N° 136 de fecha 06/02/2025, publicada en el Boletin de

la Propiedad Industrial N° 639 de

fecha 25/02/2025,

emitida por el Servicio Autébnomo de la Propiedad

Intelectual (SAPI).
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Ahora bien, una vez evidenciado que los actos
recurridos, fueron dictados por un érgano dependiente
jerdrquicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional vy, siendo esta Alzada, el érgano
superior jerarquico del mismo, compete su conocimiento.
Asi se decide

i
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, los actos impugnados, fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, mediante publicacién del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerdrquicos,

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos
Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 20/03/2025, es
decir, en la fecha limite arriba indicada, se concluye que
se presentaron en tiempo habil. Asi se declara.

i
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los dos (02) Recursos
Jerarquicos interpuestos por La Recurrente, existe
identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta
Alzada, a los fines de cumplir con los principios de
economia y celeridad procesal, asi como evitar
decisiones contradictorias, ACUERDA, de conformidad
con lo previsto en los articulos 52 v 53 de la Ley Orgdnica
de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las causas
y, por tanto, emitir una sola decision. Asf se decide.

v
ANTECEDENTES

Mediante tramites N° 2014-003107 y N° 2014-004666, lo
sociedad mercantil KAESER KOMPRESSOREN, SE., solicitd
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), el registro de la marca “OMEGA”, segun el
siguiente detalle:
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' Moqumos y aparatos

1 | 2014-003107 | 19/03/2014 | Marca Mixta
Merca

2 | 2014-004666 | 14/04/2014 m—
Denominativa

mecanicos para la
generacion de aire
comprimido, de aire vacio y
flujo de aire, carcasas de
magquinaria, partes de los
productos antes
mencionados (comprendidos
en la clase solicitadas),
incluyendo unidades de
compresor de tornillo
centrales o unidades
compresoras de pistén
centrales.

En fecha 30/04/2015, mediante Resolucidon N° 283,
publicada en el Boletin de La Propiedad Industrial N° §56,
el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
NIEGA DE OFICIO el registro de la marca solicitada.

En fecha 18/06/2015,

KOMPRESSOREN, SE,

la sociedad mercantil KAESER

en lo adelante La Recurrente,

bw\ o&'

/

42

Tomo XVII



L, @'W,,., L3 A S—— e seredhe
Efristerte bl e Glpotir
o Bommends Sl
consigna escrito de Reconsideracién a o Negativa
anterior.

En fecha 06/02/2025, mediante Resolucién N° 136,
publicada en el Boletin de g Propiedad Industrial N°® 639
en fecha 25/02/2025, el Serwicio Auténomo de lcy
Propiedad Intelectual (SAPI), declara $IN LUGAR, el
Recurso interpuesto y CONFIRMA en todas sus partes, el
acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente KAESER KOMPRESSOREN, SE, alega la falta
de motivacion del acto vy, a tal efecto sefiala gue se
evidencia que no existe una explicacion en la
Resolucion, ni siquiera sucinta de los hechos de cada
Caso en concreto, este factor es imperante, debido o
Que suU ausencia genera un desconocimiento respecto o
cudles hechos se tomaron en cuenta para acoger © no
los argumentos de las oposiciones en cuestion Y, por
ende, para decidir,

Asimismo, argumenia que no se aprecia en la citada
Resolucion un andlisis detallado sobre el fundamento
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legal que se usd para decidir en contra de las
reconsideraciones presentadas en cada uno de los
casos, por el contrario, declara sin lugar todos los recursos
de reconsideracidn, sin decidir sobre el fondo de los
recursos.

Ilgualmente senalq, el principio de especialidad marcaria
en cuanto a la marca solicitada, por estar incursa en la
causal de irregistrabilidad del numeral 11° de articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial?,

Finalmente, hace referencia al Consumidor
Especializado, apoydndose en los criterios establecidos
por la doctrina y la jurisprudencia, atendiendo al tipo de
productos que se trate el caso, todo ello a los fines de
concluir si se encuentra en presencia de un consumidor
medio, selectivo o especializado, de acuerdo con el
grado de atencidén que necesiten para el momento de
concretar la compra.

En consecuencia, solicita que los dos (02) Recursos
Jerdrquicos sean declarados CON LUGAR vy se le ordene
al Registro de la Propiedad Industrial REVOCAR Ia
Resolucion Impugnada y ordene la CONCESION de la
marca por cumplir esta con todos los requisitos legales
para proceder con su registro.

Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, 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 podrdan adoptarse ni registrarse
como marcas, aquellas que se parezcan gréfica y
fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o
andlogos articulos.

Enlo gue respecta a la consideracion de similitudes entre

marcas, la Jurisprudencios reiterada ha determinado lo
siguiente:

"...este Maximo Tribunal, en sentencia nomero 514
del 3 de abril de 2001 (ratificada, enire ofras, en
las decisiones nimeros 1382, 142 y 922, de fechas
1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010y 10
de agosto de 2016), establecié lo siguiente:

Anfe estas circunstancias, debe la sala en g
presente oportunidad reiterar que existen diversos
elementos « considerar para determinar si la
similifud enfre dos marcas es Io suficientermente
relevante para impedir su coexistencia en el
mercado. Asl, en la sentencia N° 514 del 3 de abrif

3 Vid. Sentencia de esia Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 20146.
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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 escasas las reglas con
valor permanente para concluir en la
confundibilidad 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 taxativo 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 Italiana Lavorazione Occhiale
(SAFILO S.P.A) y THE CLOROX COMPANY,
respectivamente). Algunos de estos paradmetros se
enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre 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 confusion debe
resultar pues, de la comparacion que se haga a
simple vista o de ser oida. £n este examen debe
también apreciarse el impacto que pueda
producir el o los elementos que por resaltar
suficientemente dentro de su propio conjunto,
constituirfan 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
tomados aisladamente;

AT NIMAN LR
o, S
N
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c] La acentuacion prosddica 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 identicas, si el
resto de las silabas que integran la palabra y su
acentuacion difieren a tal punfo que evitan toda
posible confusidn;

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

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

Es jurisprudencia de este Alfo Tribunal que para
que exista parecido fonélico enfre dos marcas
comerciales suiiciente para impedir el regisiro de
una de ellas, es necesario, que tal similitud resuite
de la comparacién que de conjunto 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 Venezuela S.A., ratificada en el fallo
supra citado).

Asimismo, o 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, por lo que, luego
de efectuar un andlisis cle la estructura, asl como
la acentuacion que debe tomarse en cuenta
para establecer las diferencias entre las marcas

10
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nominativas en conflicto, en el presente caso se
observa (...)" (Sic]. (Resaltado de esa Sala).

De lo anteriormente senalado, se desprende que, pard
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 otras 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.

Por otfra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Bajo este contexto, al efectuar la comparacion entre los
signos controvertidos "OMEGA” cuyo ftitular es “ABRACOL
DE VENEZUELA" vs. “OMEGA", solicitada por la sociedad
mercantil “KAESER KOMPRESSOREN, SE”, se evidencia una
completa similitud fonética, lo que indiscutiblemente
podria generar riesgo de error o confusion en el publico
consumidor, no sélo por la confusion directa, sino
también indirecta en la medida en que dicho publico,
podria pensar que los productos amparados por la
marca ya registrada y los amparados por la marca
solicitada, tienen el mismo origen empresarial.
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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 gque nos ocupa, fiene
como finalidad brindar proteccion efectiva a los terceros
que pudieran verse afectados, por lo gue este Despacho
desestima el alegato antes presentado y 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 Administracion
Publica en concordancia con lo dispuesto en el articulo
90 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,
declara:

PRIMERQ: SIN LUGAR, los dos (02) Recursos Jerdrquicos
interpuestos por la ciudadana ALICIA MOLERO MORAN,
venezolana, civimente hdabil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V- 10.413.619, quien actia con
el cardcter de Apoderado Llegal de la sociedad
mercantil KAESER KOMPRESSOREN, SE.

SEGUNDQ: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes
el acto administrativo recurrido.

*id. Decreto N° 1.424 con Rango, Vdlor y Fuerza de Ley Orgdnica de la
Administracion Publica, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extroordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014,

12
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De conformidad con lo estabiecido en el articulo 73 cle
ia Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte
que la presente decisidon, podrd ser recurrida ante el
Tribunal Supremo cde Justicia, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral § del articulo 23 de la Ley
Organica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativas,
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 Bolefin de la Propiedad Industrial. -

C.O.R.B.V. N° 6. 794“ txtraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

Y Vid. Ley Organica de la Jurisdiccidon Contenciosa  Administrativa,
publicada en la Gaceta Oficil de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

13
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MIPPCON/DM-N®°
Caracas, 3 0 JuL 20%

ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION() 4 1§

En fecha 20/03/2025, la ciudadana CAROLINA SOCORRO
SANCHEZ, venezolana, fitular de la cédula de identidad N°
V.-7.786.450, actuando con el cardcter de Apoderada Legal
de la sociedad mercantil DAKA USA INC, INTERPUSO ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, seis (06)
Recursos Jerdrquicos contra el Acto Administrativo, emanado
del Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 152, de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Intelectual (SAPI)
N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, los
Recursos de Reconsideracion, interpuestos contra la Resoluciéon
N° 771, de fecha 02/11/2024 publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, donde
declard SIN LUGAR, los escritos de OPOSICION, de las marcas
oforgadas a la sociedad mercantii U2, C.A., que a
continuacion se especifican:
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SOLICITANTE
EMPRESA U2, C.A.

N° SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE

Publicidad, vallas publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web
comercial, nombre comercial
1 | 2017-019004 DADA 35 Int. | electrénico, exposicion
comercial o publicitaria, ferias,
franquiciados de  marcas,
tfodos relacionados con el
ramo de articulos de vestir,
sobreros y calzados.

Articulos de vestir, sobreros y

2 2017-019005 DADA )
25 Int. calzados.

Publicidad, valias publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web

3 comercial, nombre comercial
2017-019356 DADA 35Int. | electronico, exposicion
comercial o publicitaria, ferias,
franqguiciados de marcas,
todos relacionados con el
ramo de articulos de vestir,
sobreros y calzados.
Establecimiento comercial
dedicado a la fabricacién,
4 | 2017-019357 DADRA 46 Int. | distribucion, compra, venta al
mayor y detal de ariiculos de
vestir, sobreros y calzados.
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SOLICITANTE
EMPRESA U2, C.A.

Arficulos de vestir, sobreros y

5 8 DADA J
5 | 2017-01935 25Int. | calzados.

Publicidad, vallas publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web

comercial, nombre comercial
8 2017-019413 DADA 35 Int. | electrénico, exposicidon
comercial o publicitaria, ferias,
franquiciados de marcas,
todos relacionados con el
ramo de articulos de vestir,
sobreros y calzados.

Por considerar que no se encuentran-incursas en las causales
de irregistrabilidad contenidas en la Ley de Propiedad
Industriall.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los seis (06) Recursos
Jerdrquicos, se ejercen confra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucion N° 152 de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en

! Vid.: Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25,227 de fecha
10/12/1956
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fecha 25/02/2025, emanada por el Servicio Auidnomo 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 vy, siendo
esta Alzada el érgano superior jerdrquico, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asi se decide.

it
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley
exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que pasa a pronunciarse de seguida
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificade
a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, fecha esta
corroborada por el Aviso Oficigl N° DRPI-AO-N° (2-2025,
emanado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual {SAPI).

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,

comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los seis (06)
Recursos Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 20/03/2025
y, es decir, en la fecha limite arriba indicada, se concluye, que
la interposicion de los Recursos Jerdrquicos, se efectud en
tiempo hdabil. Asi se declara.

i
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los seis (06) Recursos
Jerdarquicos interpuestos por La Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de
cumplir con los principios de economia y celeridad procesal,
asi como evitar decisiones contradictorias, ACUERDA, de
conformidad con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las
causas y, por tanto, emitir una sola decisién. Asi se decide.

vV
ANTECEDENTES

En fechas 10/11/2017, 06/11/2017, 10/11/2017 y 13/11/2017,
respectivamente, la sociedad mercantil U2 C.A., solicité ante el
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Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de las siguientes marcas:

SOLICITANTE
EMPRESA U2, C.A.

N° SOLICITUD

MARCA

CLASE

DISTINGUE

1 |2017-0192004

DADA

35 Int.

Publicidad, vallas publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web
comercial, nombre comercial
elecirdnico, exposicion
comercial o publicitaria, ferias,
franquiciados de  marcas,
todos relacionados con el
ramo de articulos de vestir,
sobreros y calzados.

2 |2017-019005

DADA

25Int.

Articulos de vestir, sobreros y
calzados.

3 12017-019356

DADA

w
o
S
—

Publicidad, vallas publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web
comercial, nombre comercial
electrénico, exposicion
comercial o publicitaria, ferias,
franquiciados de marcas,
todos relacionados con el
ramo de articulos de vestir,
sobreros y calzados.
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SOLICITANTE
EMPRESA U2, C.A.
Establecimiento comercial
dedicado a la fabricacién,
4 | 2017-019357 DADA 46 Int. | distribucién, compra, venta al

mayor y detal de articulos de
vestir, sobreros y calzados.

Articulos de vestir, sobreros y

5 |2017-019358 DADA 25 Int. calzados.

Publicidad, vallas publicitarias,
gestion de negocios
comerciales, administracion
comercial, pdgina web
comercial, nombre comercial
6 | 2017-019413 DADA 351Int. | electrénico, exposicion
comercial o publicitaria, ferias,
franquiciados de marcas,
todos relacionados con el
ramo de arficulos de vestir,
sobreros y calzados.

En fechas 27/07/2018, 26/02/2019 y 18/05/2021, mediante
Resolucion N°. §91, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 608, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), en cumplimiento con lo establecido en los
articulos 70, 71 y 76 de la Ley de Propiedad Industrial, ORDENA
LA PUBLICACION de las marcas mencionadas, a los fines que,
todo aquel interesado pueda objetar la solicitud y OPONERSE o
la concesién de la marca.
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Posferiormente, el Servicio Auténomo de la Propiedad
intelectual (SAPI), recibe escritos de Oposicién al registro de las
marcas mencionadas, segun el siguiente orden:

FECHA
N° DE SOLICITUD MARCA OEP“;';’::';:A
OPOSICION
i 10/04/2019 2017-019357 DADA
2 11/10/2018 | 2017-0199004 DADA
3 01/10/2018 2017/9005 DADA
DAKA USA INC.

4 10/04/2019 2017/019356 DADA

S 10/04/2019 2017/019358 DADA

(] 16/08/2021 2017/019413 DADA

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucién N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636, en fecha
12/11/2024, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectua
(SAPI), decide OTORGAR EL REGISTRC de la marca solicitada
por la sociedad mercantil U2, C.A., por considerar gue no se
encueniran incursas en las causales de liregistrabilidad
alegada por la oponente.

W,
4
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En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil venezolana DAKA
USA INC., en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce seis
(6) Recurso de Reconsideracién, una por cada expediente,
confra la decisidn anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucion N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de |la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR, los Recursos de Reconsideracion
inferpuestos y, en consecuencia, CONFIRMA el acto
impugnado.

\
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, alega en sus escritos |o siguiente:

Que, mediante los Recursos de Reconsideracidén su
representada alegd su legitimo interés para solicitar la_no
concesion del registro de la marca DADA, solicitada por la
sociedad mercantil U2, C.A., por encontrarse incursa en las
causales de irregistrabilidad previstas en los numerales 11y 12
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que, es criterio aplicable por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el principio de especialidad
marcario, pero éste no fue aplicado en el presente caso, toda
vez que al momento de comparar la marca concedida en la

Ill
i
\
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Resolucion N° 152 (DADA) y la marca previamente registrada
por su representada {DAKA), no se significd el hecho cierto de
qQue ambas marcos, ademds de ser similares entre s,
comprenden la misma clase 35 internacional y abarca los
mismos servicios, pudiendo ser dirigidos a los mismos
consumidores, creando con ello, una confusién en el
consumidor,

Que, la confundibilidad entre marcas colisiona también contra
el principio de lealtad comercial y transparencia gue deben
regir en el comercio, pues en el registro marcario, priva
preferentemente la tutela al concepto "pro consumitore” vy es
a quien se debe proteger en estas circunstancias.

Que, el registro marcario, genera un “Riesgo de Confusién”
que es evidente y se manifiesta en el parecido enfre ésta vy los
registros, los cuales podrian llevar al consumidor a pesar que |a
marca solicifada es un derivado de los derechos previos
concedidos, lo cual, debe evitarse, para garantizar la
proteccion de los consumidores y el respeto del origen
empresarial de los productos y servicios amprados por la
marca.

Finalmente, alega que la similitud gue tiene ambos signos
DAKA y DADA, es tal que, al reproducirios fonética vy
visualmente de manera expedita, se creeria que es la misma
marca, creando asi la confusion hacia el consumidor vy la

60
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expansién de la marca solicitada con los medios o recursos de
la marca ya registrada, lo cual no puede ser permitido.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo, esta Alzada pasa a

pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por La Recurrente,
en los términos siguientes:

El numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
dispone:

“Arficulo 33.- No podrén adoptarse ni registrarse
como marcas:

(-]

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

Como se desprende de la cita de ley, existen dos (2)_supuestos
de hecho que impiden que una marca pueda ser registrada, El
Primero: Que refiere al parecido tanto gréfico como fonético
con otra marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere al uso
o destino de la marca solicitada, en los mismos o andlogos
productos con otra ya registrada.

11
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Tal impedimento tfiene su justificacion, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo djeno en beneficio propio,
como lo es el hecho de la inversién en publicidad y mercadeo
que redliza el titular de la marca registrada, para posicionarla y
darla a conocer en el mercado y, por ofra parte, evitar que el
publico consumidor incurra en error al establecer el origen
empresarial de la marca.

En el caso gue nos ocupa, a simple vista, se aprecia que
ambas marcas: “DAKA” (registrada) vs “DADA" (solicitada),
poseen identidad grdfica y fonética a pesar de existir una letra
consonante que es la “D” la cual no aporta distincion
significativa en su fonética, lo cual, configura el primer
supuesto de hecho mencionado por la norma.

En lo que respecta al destino © uso marcario, se aprecia que,
ambas marcas se destinan a articulos de vestir, toda vez que
comprenden la misma clase 35 internacional v abarca los
mismos productos, pudiendo ser dirigidos a los mismos
consumidores, creando con ello, una confusidn en el pdblico
consumidor, sobre la procedencia empresarial de la marca
razdn por la cual, esta Alzada concuerda con el argumento
esgrimido por La Recurrente. Asi se decide.

62
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il
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracidon PUblica3 en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, los seis (6) Recursos Jerdrquicos
interpuestos por la ciudadana CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,
venezolana, fitular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil DAKA USA INC.

SEGUNDO: REVOCA los Actos Administrativos, emanados del
Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 152, de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Intelectual (SAPI)
N° 639 en fecha 25/02/2025 y la Resolucién N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha
12/11/2024 en lo que respecta a las solicitudes: N° 2017-019004,
2017-019005, 2017-019356, 2017-019357, 2017-019358 y 2017-
019413, respectivamente.

3 Vid, Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 4.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

13
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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 arficulo 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
confinuos, contados a partir de su nofificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiquese la presente decision en el Boletin de la Propiedad
Industrial.

Notifiquese.

4 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N°
Caracas, 30 juL 2005

ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION © J ?

&=

En fecha 20/03/2025, el ciudadano MANUEL ANTONIO
POLANCO FERNANDEZ, venezolano, civiimente hdabil en
derecho, abogado vy fitular de la cédula de identidad N°
V.- 5.314.605, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°
18.109, actuando con el cardcter de Apoderado de la
sociedad mercantil “SEQUOIA LIMITED”, INTERPUSO ante
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
Recurso Jerdrquico, contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), contenida en la Resolucién N° 158, de
fecha 28/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha 25/02/2025,
que declard SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto contra la Resolucidn N° 11, de fecha
20/01/2014 que NEGO DE OFICIO el registro de la marca
“MESAXIN"”, solicitud N° 2013-005550, en clase 5
internacional.

48
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i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucién N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido,
fue dictado or un orgono dependiente
jerdrguicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el érgano
superior jerarquico del mismo, compete su conocimiento.
Asl se decide.
b
ADMISIBILIDAD

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

' Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del
RBoletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de |la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrguico, comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decr,
en la fecha limite arriba indicada, se concluye gue se
presentd en tiempo hdbil. Asi se declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 26/03/2013, mediante framite N° 2013-005550, |a
sociedad mercantil SEQUOIA LIMITED, solicité ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “MESAXIN”, en clase 5 internacional
para distinguir: "Productos farmacéuticos.”.

En fecha 20/01/2014, mediante Resolucién N° 11,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 544,

& - o
N l\t'ﬂ':‘;?fj#
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el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
NIEGA de oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 06/03/2014, la sociedad mercantii SEQUOIA
LIMITED, en lo adelante La Recurrente, consigna escrito
de Reconsideracién a la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolucidbn N° 158,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
en fecha 25/02/2025, ¢! Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el
Recurso interpuesto y CONFIRMA en todas sus partes, el
acto impugnhado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Lo Recurrente SEQUOIA LIMITED, adlega que es
fundamental destacar que los signos MESAXIN Vs,
MESAXO, ambos estdn destinados a profeger productos
farmacéuticos en la clase 5 internacional.

La Recurrente SEQUOIA LIMITED, argumenta que el riesgo
de confusién al que estaria expuesto el publico
consumidor, debido a la especidlidoad en el drea
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farmacéutico, es practicamente nulo por ser un tipo de
consumidor distinto al comin y gue normalmente, tiene
un conocimiento especifico del producto gue desean
adquirir.

Que ha demostrado gue la marca MESAXIN, N° 2013-
005550, solicitada por su representada, fiene todos los
elementos necesarios para gue pueda ser considera
como tal, y de que es posible su concesidon, en vista de
que presenta suficientes diferencias con la marca gque
fungié como fundamento de su negativa.

En consecuencia, solicita que el Recurso Jerdrquico sea
declarado CON LUGAR vy se le ordene al Registro de la
Propiedad Industrial REVOCAR la Resolucion Impugnada
y ordene la CONCESION por cumplir esta con todos los
requisitos legales para proceder con su registro.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, los
alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como Ia
documentacién adjunta al escrito recursivo, esta Alzada
pasa a pronunciarse en los siguientes términos:
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El numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial2, dispone que no podrdn adoptarse nNi
registrarse como marcas aquellas que se parezcan
grafica y fonéticamente a otfra 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 numero de silabas. De alli, nos lleva a afirmar
que existen coincidencias susceptibles de crear
confusion o riesgo de asociacion, esto obedece a que la
marca solicitada en su 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 determinado lo
siguiente:

“,..este Mdximo Tribunail, en sentencia numero 514
del 3 de abril de 2001 [ratificada, entre ofras, en
las decisiones numeros 1382, 142 y 922, de fechas

° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10
de agosto de 2016), establecid lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la
presente oportunidad reiterar gue existen diversos
elementos a considerar para determinar si la
similitud entre dos marcas es lo suficientemente
relevante para impedir su coexistencia en el
mercado. Asl, en la sentencia N° 514 del 3 de abril

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
6
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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
confundibilidad de marcas. Sin embargo, la
doctrina vy la jurisprudencia de esta Sala han
establecido determinados criterios para apreciar
la semejanza entfre marcas, los cuales no tienen
un cardcter taxativo siho 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 Italiana Lavorazione Occhiale
[SAFILO S.P.A) y THE CLOROX COMPANY,
respectivamente). Algunos de estos pardmetros se
enumeran o continuacion:

a) La confundibilidad enire marcas debe ser
evidente y no el resultade de un andlisis por
separado de cada uno de los elementos que
integran la respectiva marca: la confusién debe
resultar pues, de la comparacién que se haga o
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 su propio conjunto,
constfituirian 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
tomados aisladamente;

c) La acentuaciéon prosédica u ortogrdfica, sin
que constituya por si sola un elemento de juicio,

7
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debe tomarse en cuenta al establecer las
diferencias. De alll que puedan coexistir marcas
nominativas con algunas sflabas idénticas, si el
resto de las slabas que integran la palabra y su
acentuacién difieren a tal punto que evitan toda
posible confusidn;

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

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

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para
gue exista parecido fonético enfre dos marcas
comerciales suficiente para impedir el registro de
una de ellas, es necesario, gue fal similitud resulte
de la comparacién que de conjunto se haga de
las marcas, y no del minucioso andilisis de cada
uno de sus elementos (sentencia de esta Sala del
é de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales
Vanguard de Venezuelda 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 impacto en el consumidor, por lo que, luego
de efectuar un andlisis de la estructura, asf como
la acentuacién que debe fomarse en cuenta
para establecer las diferencias entre las marcas
nominativas en conflicto, en el presente caso se
observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Sala).

/\.N '\RI.-\ n i
8 'a ugl P{

72 Tomo XVII



@’?;;M&?m Dolineriana de @6‘5‘%{7
S fnisterie del Chcder @?ﬁv&v
e Comeniia Hcional

De lo anteriormente seficlado, se observa que debe
analizarse la marea 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 quedarion 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.

Por ofra parte, la confusidn debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la

apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar |la comparacidn entre los  signos
controvertidos "MESAXO" CUYyO titular es
“GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED” vs.
“MESAXIN”, solicitada por Ila sociedad mercantil
“SEQUOIA LIMITED", se evidencia una completa similitud
fonéfica, lo gque indiscutiblemente podria generar riesgo
de error o confusidn en el publico consumidor, no solo
por la confusidn directa, sino también indirecta en la
medida en que dicho publico, podria pensar gue los
productos amparados por la marca ya registrada vy los
amparados por la marca solicitada, tienen el mismo
origen empresarial.

La prohibicién de registrar una marca cuando los signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado
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o registrado, como es, en el caso que nos Ocupa, tiene
como finalidad brindar proteccién efectiva a los terceros
que pudieran verse afectados.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con lo expuesto por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en
el que concluye gue, la marca solicitada, se encuentra
incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas
en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide

VI
DECISION

En fuerza de los argumentos gue anteceden, esta
Alzada, en ejercicio de las atribuciones gue le confieren
el numeral 20 del arficulo 78, del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracién
PUblica* en concordancia con lo dispuesto en el arficulo
90 de la Ley Orgdénica de Procedimientos Administrativos,
declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por el ciudadono MANUEL ANTONIO POLANCO
FERNANDEZ, venezolano, civimente hdbil en derecho,
abogado vy fitular de la cédula de idenfidad N° V.-
5.314.605, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109,
dctuando con el cardcter de Apoderado de la
sociedad mercantil “SEQUOIA LIMITED".

*Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,

10
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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 Jurisdicciéon Contencioso Administrativas,
concatenado con el numeral 1del articulo 32, ibidem,
denfro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacién.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -
Publiguese en el Boletin de la Progfedad Industrial. -

Nofifiquese. -

*Vid, Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451
del 22 de junio de 2010.

11
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MIPPCON/DM-N°

Caracas, é 0 Jut 2

ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION () 4 3

En fecha 20/03/2025, el ciudadano GUILLERMO ALBERTO LOPEZ
ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho, abogado y fitular de la cédula de identidad N° V-
19.966.532, actuando con el cardicter de apoderado de la
sociedad mercantil norteamericana INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC, INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional, Recurso Jerarquico, contfra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI), contenida en la Resolucion N° 107
de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 639, de fecha 25/02/2024, en la que se declara
SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la
Resolucidon N° 843, de fecha 06/12/2024, en la que NEGO LA
OPOSICION presentada, contra el registro de la marca BANG
inscripcion N° 2018/013111 en clase 32 del nomenclétor
internacional.
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i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejercer contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025,
emitida por el Servicio Autébnomo 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 jerdrquico del mismo, compete
sU conocimiento. Asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente nofificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025, fecha esta

' Vid, Gaceta oficial de la Republica de Venezuela No. 2.818 Exfraordinario de
fecha 01 de julio de 1981.

2
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corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-02-2025, de fecha
25/02/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del 26/02/2025 hasta el 20/03/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico,
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se presentd en tiempo
hdbil. Asi se declara.

]!
ANTECEDENTES

En fecha 09/11/2018, mediante framite N° 2018-013111, la
sociedad mercantil norteamericana ENERGY BEVERAGES LLC.,
solicitd ante el Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “BANG"”, en clase 32 Internacional, 45
Nacional, para distinguir: "Bebidas energizantes, bebidas
deportivas, bebidas isoténicas, bebidas no alcohdlicas.”.

En fecha 04/07/2019, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 594, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la marca como SOLICITADA, o los
fines que cualquier persona interesada que se encuentre

afectada por su otorgamiento, ejerza su derecho de
OPOSICION.

S LY St
st W
T
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En fecha 23/09/2019, la sociedad mercantil norteamericana,
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, interpone escrito de
OPOSICION, a la marca solicitada.

En fecha 03/12/2019, la sociedad mercantil norteamericana
JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, LLC., consigna escrito
de CONTESTACION a la oposicidon anterior.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolucion N° 843, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 637 en fecha
11/12/2024, el Servicio Auténomo de |la Propiedad Intelectual
(SAPI}, declara SIN LUGAR la oposicion y OTORGA EL REGISTRO
solicitado, por considerar que no se encuenira incursa en las
causales de improcedencia de registro previstas en la Ley de
Propiedad Industrial2,

En fecha 19/01/2025, la sociedad mercantil norteamericana
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, en lo adelante “La
Recurrente Opositora”, ejerce Recurso de Reconsideracion
contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucion N° 107, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideraciéon vy
CONFIRMA en todas sus partes el acto impugnado.

2 Vid. Gaceta Oficidl de la Republica de Venezuela N.° 25,227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.
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En fecha 20/03/2025, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

\
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

“DEL DERECHO

> DE LA CONFESION DE LOS HECHOS (ADMISION) CONTROVERTIDOS
POR PARTE DE ENERGY BEVERAGES LLC.

La presente conftroversia entre el signo BANG y la marca TANG se
ha extendido a otras marcas, ante las cuales ENERGY BEVERAGES
LLC, ha presentado de forma temeraria oposiciones, para obstruir
el frémite de los registros de las marcas reconocidas TANG.

[..)

Existe un reconocimiento explicito por parte de ENERGY BEVERAGES
LLC, de que dichas similitudes pueden generar confusidon o riesgo
de asociacién en el publico consumidor, quedando demostrados
los hechos sobre el parecido, y por ende la confusion que pueden
causar en el consumidor la presencia de un producto denominado
bajo la marca BANG.

> DE LAS SEMEJANIAS EXISTENTES ENTRE LAS MARCAS Y LA
IMPOSIBILIDAD DE COEXISTENCIA ENTRE EL SIGNO BANG Y LAS
MARCAS REGISTRADAS TANG.

La Resolucion impugnada parece omitir una vez mds las enormes
semejanzas existentes entre el signo BANG vy los registros de TANG
que sirvié de base para la oposicion presentada.

© 80
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Para iniciar el andlisis de las marcas en conflicto se debe senalar
que, si bien la comparacion debe hacerse como un todo, en
mUltiples decisiones ha aceptado que en casos como el gue nos
ocupa es importante tener en cuenta cual es el elemento
predominante en el conjunto y asi centrar en este el objeto del
andlisis. En atencién a ello, centraremos la comparaciéon de las
marcas en los elementos denominativos que la componen esto es,
BANG vs TANG para asi demostrar que, dadas las imporfantes
semejanzas existentes entre estos, resulta imposible su coexistencia
pacifica en el mercado.

> DE LA IDENTIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS QUE PROTEGE EL SIGNO
OBJETADO BANG Y LA MARCA REGISTRADA TANG.

Finalmente, por lo que respecta a los productos relacionados con
los signos en conflicto, tenemos que como ya ha quedado
establecido, la marca TANG registrada , se encuentra denfro de la
clase 32 internacional, la cual protege "Agua mineral, agua
carbonada, gaseosas y ofras bebidas no alcohdlicas, bebidas y
jugo de frutas, siropes y otfros preparaciones para hacer bebidas””,
mientras que, el signo solicitado y objeto de oposicidn, se
encuentra fambién en la clase 32 internacional para proteger

"bebidas energizantes, bebidas deportivas, bebidas isoténicas,
bebidags no alcohdlicas”.

> SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA TANG DE MiI
REPRESENTADA Y DEL APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE REPUTACION
EMPRESARIAL QUE PRETENDE ENERGY BEVERAGES LLC.

El producto identificado con la marca TANG se caracteriza por ser
de la mds alta calidad, y por poder mezclarse fdaciimente en los
contenedores de agua que tenga disponible el consumidor, lo que
le convierte en su producto de facil manejo. Es por ello que TANG
fue utilizado por los primeros vuelos espaciales tripulados de la
NASA, y en anos posteriores fue llevado a borde de numerosas
misiones de transbordadores espaciales. En consecuencia, de ser
concedida el signo solicitado BANG, el consumidor estard expuesto
a un gran riesgo de confusion, porque puede llegarse a creer que
6
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los productos que se pretenden identificar condichos singo estdn
relacionados a los identificados con la marca TANG de Mi
Representada.”.

En consecuencia, solicita que se declare CON LUGAR e
Recurso Jerdrquico, se Revoque la Resolucidn Impugnada y se
ordene la NEGATIVA del signo BANG, solicitud N° 2018-013111.

\'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas gue conforman el
expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por
La Recurrente, asi como la documentacién 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 gue 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 lo gque respecta a la consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencia® reiterada ha determinado lo
siguiente:

"...este Maximo Tribunal, en sentencia numero 514 del 3
de abril de 2001 (rafificada, entre otfras, 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:

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
7
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Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad 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. 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 escasas las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina 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 y
deberdan 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 Italiana
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de  estos
pardmetros se enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre 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
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 elementos que por resaltar suficientemente dentro de
suU propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonética caracteristica individualizadora a recordar por
el consumidor.

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

c) La acentuacién prosédica u ortografica, sin que
‘constituya por si sola un elemento de juicio, debe

8
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tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De alli
que puedan coexistir marcas nominativas con algunas
sflabas idénticas, si el resto de las silabas que infegran la
palabra y su acentuacion difieren a tal punfo que evitan
toda posible confusion;

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

Ratificando el criterio antes franscrito, 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 fonético enire dos marcas comerciales
suficiente para impedir el regisiro de una de ellas, es
necesario, que ftal similitud resulte de la comparacién
que de conjunto 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 Venezuela
S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusion 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, luego de efectuar un andilisis de
la estructura, asi como la acentuacién que debe
fomarse en cuenta para establecer las diferencias entre
las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso
se observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Salq).

De lo anteriormente senalado, se observa que debe analizarse
la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por
separado, aun cuando algunos de éstos, puedan consistir en

9
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signos o palabras similares o otfras ya registradas que, por su
naturaleza, dentro del conjunto, no quedarian protegidas
aisladamente, por sf 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.

Por ofra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta Ig
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacién entre “BANG” cuyo fitular es
“ENERGY BEVERAGES LLC” vs. “TANG", solicitada por la
sociedad mercantil “INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC”,
se evidencia que los productos distinguidos no generarian un
riesgo de confusidon entre los consumidores, ya que van
dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las
caracteristicas  técnicas, funcionales o prdcticas de los
productos, servicios o actividades que adqguiere, teniendo

como soporte su alto grado de instruccidn técnica o
profesional.

En fal sentido, esta Alzada considera que, aungue las mismas
Posean idénticas caracteristicas graficas v fonéticas, el hecho
de establecerse usos y canales de comercializacién disimiles,
hace inocuo esta causal. Asi se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda
completamente con el dictamen formulado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que

10
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concluye que, en la comparacion de los signos marcarios, os
productos que distinguen no generan un riesgo de confusion
por ser productos destinados a consumidores distintos, razén
por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las
causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

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 Publica4 en concordancia con
lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrguico interpuesto por el
ciudadano  GUILLERMO  ALBERTO LOPEZ ZAMBRANO,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en derecho,
abogado y fitular de la cédula de identidad N° V-19.966.532,
actuando con el carécter de apoderado de la sociedad

mercantil norteamericana INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC.

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

“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,

11
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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, contado a partir de su noftificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Notifiqguese. -

ILLEGAS RAMIREZ

: ; ay de Comercio Nacional
Decreto N° 4,914, de fe¢ha 03 de febrero de 2024
G.0O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

* 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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RESOLUCION () 4 4

En fecha 19/03/2025, el ciudadano JOAQUIN IGNACIO
NUNEZ LANDAEZ, venezolano, civimente hdbil en
derecho vy ftitular de la cédula de identidad N°
V-15.665.252, Abogado en ejercicio, y Agente de la
Propiedad Industrial N° 3763, actuando con el cardcter
de Apoderado Legal de Ila sociedad mercantil
estadounidense ALADA IP S.R.L., 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° 110 de
fecha 31/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto contra la Resolucidn N° 771, de fecha
02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, |a cual, declara
SIN LUGAR la OPOSICION y CONCEDE el registro de la
marca comercial “LICOR SECO SELECTO EL RETOBO”,
solicitado bajo la inscripcion N° 1996-009912, en clase 33

88




-@jijg;ﬂwé/zm DBeativariana de @'??;%me/m
SWinistoria det D octon @}))«/mﬂ
e Comerdic Nacional

internacional, para distinguir:  “Bebidas alcohdlicas
(excepto cervezas).

i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso se ejerce
contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucion
N° 110 de fecha 31/01/2025, publicada en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025,
emifida por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido,
fue dictado por un organo dependiente
jerarguicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional y, siendo esta clzada, el érgano
superior jerdrquico del mismo, compete su conocimiento.
Asf se decide.

i
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado a La Recurrente, mediante publicacién del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico, comenzé a partir del dia 26/02/2025
culminado 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 19/03/2025, vy dl
contrastar esta fecha para con la fecha limite arriba
indicada, se concluye que el mismo se efectud en
tiempo hdbil. Asi se declara.

1'Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 1 de julio de 1981,
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it
ANTECEDENTES

En fecha 27/06/1996, mediante tramite N° 1996-009912 la
sociedad mercantil “ALADA IP S.R.L.", solicitd ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro la marca LICOR SECO SELECTO EL RETOBO, en
clase 33 internacional, para distinguir:  “Bebidas
alcohdlicas (excepto cervezas).".

En fecha 16/09/1996, el Servicio Auténomo de lo
Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como
solicitada, a los fines de su oposicién por los interesados.

En fecha 17/12/1996, la sociedad mercantii RON SANTA
TERESA, interpone escrito de OPOSICION.

En fecha 02/05/1997, La Recurrente, presenté escrito de
CONTESTACION a la Oposicién presentada.

En fecha 03/12/2024, La Recurrente, presentd Recurso de
Reconsideracion.

En fecha 26/02/2025, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 639, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la Resolucidn N° 110 donde
decide declarar SIN LUGAR, el Recurso de
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Reconsideracion y confirma la concesidon del signo
solicitado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, el acto
administrativo del que es autor el Registro de la
Propiedad Intelectual (SAPI), incurrid en un error de
apreciaciéon, prejuzgando el conflicto entre los signos
bajo conceptos que no aplican a la comparacién de las
marcas, sin hacer un andlisis exhaustivo.

En este sentido sostiene:

El acto administrativo incurre en vicio de falso
supuesto de hecho cuando la administraciéon se
fundamente en la incorrecta o errdnea
calificacién de los hechos, en contravencién al
articulo 19 numeral 4 de lo Ley Orgdnica de
Procedimientos administrativos (LOPA),
materializdndose asi en una desviacion.
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La _errédnea aplicacién del principio de

especialidad marcaria vy el consumidor

especializado (Resaltado de La Recurrente)

En virtud de lo anterior, concluye que las bebidas
alcohdlicas no responden o un consumidor
especializado, ya que este no tiene que haber
adquirido una instruccién técnica ni profesional
para acercarse a cualquier mercado, bar o
licoreria local y comprar bebidas alcohdlicas. Por
el contrario, son productos que estdn hechos
para ser accesibles econdmicamente y atractivos
a una amplia gama de consumidores, sin
responder a un publico objetivo limitado, sino a
todos aquellos consumidores que cuenten con la
mayoria de edad y la accesibilidad econdémica
para adquirirlo.

Se comprueba la errénea apreciacién de los
hechos que reviste al caso, y que por tanto
constituye un vicio de inmotivacion, que el
examinador plantea la disimilitud de los productos
y «dfifrma que estos no pueden ser
intercambiables, tratdndose ambos de bebidas
alcohdlicas en clase 33 Internacional.
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\'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas
gue conforman el expediente administrativo del caso, los
alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como la
documentacion adjunta al escrito recursivo, esta Alzada
Pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

Se aprecia, que la denuncia bdsicamente se centra, en
que la administracién marcaria, obvié el hecho que el
signo de la marca objeto de oposicidn, son los mismos o
andlogos a los que distingue la marca propiedad de La
Recurrente Oponente, por lo que la denuncia se basa en
lo que se conoce como vicio de falso supuesto de
hecho.

El vicio de falso supuesto de hecho se configura, cuando
la administraciéon, no aprecia los hechos vy, en
consecuencia, los subsume en una norma juridica que no
le corresponde.

Dichas circunstancias, acarrea el vicio en la causa vy, por
lo tanto, la nulidad absoluta, toda vez que se configurd
bajo una apreciaciéon falsa o errénea de los hechos.

La denuncia de este vicio, obliga a la administracién, a
revisar las actas contenidas en el expediente

[—;‘.E “e
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administrativo, a los fines de determinar, si es procedente
tal delacion.

Asi tfenemos que, el numeral 11 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial?, prevé que no podrdn adoptarse
ni registrarse como marcas, aquellas que se parezcan
grdfica y fonéticamente a ofra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos.

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

*...este Maximo Tribunal, en sentencia nUmero 514 del
3 de dbril de 2001 [rafificada, entre ofras, 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 siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad 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. Asi, en la sentencia N°
o14 del 3 de abril de 2001 (ratificada segin sentencia

?Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10
de diciembre de 1956.

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
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N° 911 del 10 de mayo de 2001), se establecid lo

siguiente:

'En este sentido, cabe reiterar que en materia de
propiedad industrial son escasas Ias reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia
de esta Sala han establecido determinados criterios
para dpreciar la semejanza entre marcas, los cuales
no tienen un cardcter taxativo 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 Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.)
y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos

de estos pardmetros se enumeran a continuacion:

a) La confundibiidad entre 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 confusidén debe
resultar 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 su propio conjunto,
constituiian la imagen figurativa y/o fonética

)
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caracteristica individualizada a recordar por el

consumidor.

b) Las marcas gréficas y complejas deben juzgarse
en su conjunto y no por elementos tomados

aisladamente;

c) La acentuacidon 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 acentuacion
difieren a tal punto que evitan toda posible
confusion;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de ios
bienes que pretende idenfificar 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
exista parecido fonéfico enfre dos marcas

comerciales suficiente para impedir el registro de una

10
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de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la
comparacién que de conjunto 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
Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusidn 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, por lo que, luego de efectuar un
andlisis de la estructura, asi como la acentuacion que
debe tomarse en cuenta para establecer las
diferencias entre las marcas nominativas en conflicto,
en el presente caso se observa |...)" (Sic). (Resaltado
de esa Sala).

De lo anteriormente senalado, se observa que 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, 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.

11
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Por otra parte, la confusién debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos, tomando en cuenta Ia
apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacién entre los signos (etiquetas)
controvertidos “SELECTO BICENTENARIO” cuyo fitular es
ALADA IP SRL., vs. “SELECTO EL RETOBO” solicitada por la
sociedad mercantil INDUSTRIAS EL CARMEN C.A., esta
Alzada, considera que, aungue las mismas posean
idénticas caracteristicas grdéficas y fonéticas, el hecho de
establecerse usos y canales de comercializaciéon
disimiles, hace inocuo esta causal. Asi se decide.

De conformidad con o antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con el dictamen formulado
por el Servicio Autébnomo de la Propiedad Infelectual
(SAPI), en el gue concluye que, en la comparacion de los
signos marcarios, los productos que distinguen no
generan un riesgo de confusion por ser productos
destinados a consumidores distintos, razén por la cual, la
marca solicitada, no se encuentra incursa en las causales
de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad
Industrial. Asi se decide.

12
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Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anfeceden, esta
Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren
el numeral 20 del arficulo 78, del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion
PUblica4 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 el ciudadano JOAQUIN IGNACIO NUNEZ LANDAEZ,
venezolano, civiimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V-15.665.252, Abogado y Agente
de la Propiedad Industrial N° 3763, actuando con el
cardcter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil
ALADA IP S.R.L.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos 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
qgue la presente decision podrd ser recurrida ante el

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

13
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Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativas®
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem,
dentro del termino de ciento ochenta (180) dias
confinuos, contado a partir de su notificacion.

Publiquese en el Boletin de |la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifiquese.

4-de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extrabrdinario de esa misma fecha

% Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451
de fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION( 4 §

En fecha 18/03/2025, la ciudadana MAGDALY SANCHEZ
ARANGUREN, venezolana, civimente hdbil en derecho, titular
de la cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el N° 47.172, y Agente de la Propiedad
Industrial N° 2.441, actuando con el cardcter de Apoderada
Legal de la sociedad mercantil GLOBAL TRADE PANALUX Z. L.,
Inc, INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico confra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidon N° 148
de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR,
el Recurso de Reconsideracion, interpuesto contra la
Resolucidn N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024,
que declard, SIN LUGAR, la Oposicion interpuesta y CONCEDE
el Registro de la marca POLILUX, solicitud N° 2016-016850, en
clase 01 internacional, para distinguir: productos Quimicos para
la industria, materia pldsticas en estado bruto.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, que
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 148 de fecha 28/01/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025,
emanada 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 jerdrquico, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asi se decide.

il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, fecha

I Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 dejulio de 1981.
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esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025,
emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, haciendo el cdlculo correspondiente de [os guince
(15) dias habiles o de Despacho para interponer el Recurso
Jerdrquico previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso
comienza a partir del dia 26/02/2025, culminando el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que el Recurso
Jerarquico, fue interpuesto en fecha 18/03/2025 y haciendo el
contraste debido de esta fecha para con la fecha limite arriba
indicada, se concluye que la interposicion del Recurso
Jerdrquico se efectud en tiempo hdbil. Asi se declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 20/10/2016, mediante framite N° 2016-016850, Ic
sociedad mercantil C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS, solicitd
ante el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
el registro de la marca POLILUX, Clase 01 Internacional.

En fecha 02/06/2017, mediante Boletin N° 575, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Publica la marca
como solicitada, a los fines de que terceros interesados ejerzan
el respectivo derecho de OPOSICION a su registro.
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En fecha 14/07/2017, la sociedad mercantil, GLOBAL TRADE
PANALUX Z. L., Inc, interpone escrito de OPOSICION, a la
concesion de la marca.

En fecha 05/03/2018, la sociedad mercantil C.A. VENEZOLANA
DE PINTURAS, consigna escrito de contestacidén a la oposicidn
formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el boletin de la propiedad industrial N° 636, en fecha
12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR; la oposicion y otorga el registro de
la marca solicitada.

En fecha 28/11/2024, |a sociedad mercantil, GLOBAL TRADE
PANALUX Z. L., Inc, interpone Recurso de Reconsideracion,
contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resoluciéon N° 148, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN
LUGAR; el Recurso de Reconsideracion Interpuesto vy
CONFIRMA en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 18/03/2025, La sociedad mercantii GLOBAL TRADE
PANALUX Z. L., Inc ejerce Recurso Jerdrquico, contra la
negativa anterior.

5 Tomo XVIII
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v
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

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

Que, gozando de la legitima cuadlidad y estando dentro del
plazo legal establecido, interpone el Recurso Jerdrquico,
contra la resolucidn que confirma la concesidn de la marca,
todo ello identificado en el encabezamiento del escrifo, tal
como lo establece la Ley Orgdnica del Procedimiento
Administrativo. (LOPA), en su articulo 95, a saber:

Articulo 95. "El recurso jerdrquico procederd cuando el
oérgano inferior decida no modificar el acto de que es autor
en la forma solicitada en el recurso de reconsideracion. El
interesado podrd, denfro de los quince (15) dias siguientes
a la decision a la cual se refiere el pdrrafo anterior,
interponer el recurso jerdrquico directamente para ante el
Ministro”.

Todo ello en concordancia con el arficulo 85 de la
(LOPA), que establece:

Articulo 85. "Los interesados podrdn interponer los recursos a
que se refiere este capitulo confra todo acto administrativo
que ponga  fin a wun procedimiento, Iimposibilite su
continuacién, cause Iindefensibn o lo prejuzgue como

6 Tomo
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definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o
intereses legitimos, personales y directos”

Asimismo, sefiala La Recurrente que el acto causa graves
perjuicios a nuestros derechos particulares, razdn por la cudl
intferponemos el recurso jerdrquico, contra la Resolucion N° 148
que declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion.

Igualmente indica, que la decisibn genera un RIESGO DE
CONFUSION en el parecido entre ésta y nuestros registros, los
cuales podria llevar al consumidor a pensar que la marca
solicitada es un derivado de nuestros derechos previos;, cosa
qgue no es cierta y que debe evitarse, para garantizar o
proteccién de los consumidores y el respeto del origen

empresarial de los productos y servicios amparados por nuestra
marca.

Que |la marca solicitada induce a confusion al realizar la
siguiente comparacion:

FRIGILUX POLILUX

REGISTRO PREVIO MARCA SOLICITADA

Que nuestras marcas especiaimente FRIGILUX es una marca
muy popular y reconocida en el mercado nacional de
electrodomésticos con una antigledad de mds de 58 anos,
habiendo superado muchas etapas en nuestro mercado vy
consoliddndose con una de las principales marcas en el sector
de los electrodomésticos.

f.ﬁ'
\\ ke
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Que la confundibiidad o confusion enfre los signos es
impedimento de registro de signos distintivos idénticos o
similares, porque las coincidencias pueden producir entre los
consumidores un error directo en cuanto a los productos que
adquieren, con un signo igual o parecido; o por un error
indirecto en cuanto a creencias o conviccidn de la
procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto
modo, su origen empresarial.

Finalmente, senala la gran similitud que tiene ambos signos
FRIGILUX y POLILUX, al compartir el mismo nUmero de fonemas
y el mismo orden de sonidos.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, 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
aqguellas que se parezcan grafica y fonéticamente a otfra ya
registrada, para los mismos o andlogos articulos.

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

WACERG
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En lo que respecta a la consideracion de similitudes entre

marcdas,

siguiente:

“...este Mdximo Tribunal, en sentencia numero 514 del 3
de abril de 2001 [ratificada, entre otras, 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],
establecié lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a
considerar para deferminar si la similiftud 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 (rafificada segun sentencia N° 911
del 10 de mayo de 2001), se establecid 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, la doctrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido deferminados criterios para
apreciar la semejanza enfre marcas, los cuales no tienen
un cardacter taxativo 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 Italiang

3 Vid. Sentencia de esta Sala nUmero 1216 del 17 de noviembre de 2016.

la Jurisprudencia® reiterada ha determinado 1o
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Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente]. Algunos de estos
parametros se enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre 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 resultar 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
su propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonética caracteristica individualizadota a recordar por
el consumidor.

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

c) La acentuacién prosoédica u ortogrdfica, sin que
constituya por si sola un elemento de juicio, debe
fomarse 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
toda posible confusion;

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’.

10
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Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a
pronunciarse con respecto al caso concreto, en los
siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alfo Tribunal que para que
exista parecido fonético entre dos marcas comerciales
suficiente para impedir el registro de una de ellas, es
necesario, que tal similitud resulte de la comparacion
que de conjunto se haga de las marcas, y no del
minuciose  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).

Asimismo, la confusidn debe resultar de una simple
comparacién de ambos sighos 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 estructura, asi como la acentuacién que debe
fomarse en cuenta para establecer las diferencias entre
las marcas nominativas en conflicto, en el presenfe caso
se observa (...]"” (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anteriormente senalado, se observa que 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, dentro del conjunto, no quedarian protegidas
aisladamente, por si solas, como un derecho exclusivo de uso,

10
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pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y
no sobre cada uno de sus elementos por separado.

Por ofra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

En este orden de ideas, se observa que de la comparacion
entre los signos confrovertidos “FRIGILUX” cuyo fitular es
GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc, vs. “POLILUX” solicitada por
la sociedad mercantil C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS, se
evidencia gue los productos distinguidos no generarian un
riesgo de confusidn enfre los consumidores, ya que van
dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las
caracteristicas técnicas, funcionales © prdcticas de los
productos, servicios o actividades gque adquiere, teniendo
como soporte su alto grado de instruccidn técnica o
profesional.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aungue las mismas
posean idénticas caracteristicas grdficas y fonéticas, el hecho
de establecerse usos y canales de comercializacion disimiles,
hace inocuo esta causal. Asi se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda
completamente con el dictamen formulado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que
concluye que, en la comparacién de los signos marcarios, los

11
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productos que distinguen no generan un riesgo de confusion
por ser productos destinados a consumidores distintos, razdn
por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las
causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracién Publica4 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 MAGDALY SANCHEZ ARANGUREN, venezolana,
civilmente hdbil en derecho, fitular de la cédula de identidad
N° V.-7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 47.172,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.441, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los
actos administrativos recurridos.

4 Vid. Gaoceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,

12

13 Tomo XVIII



@%&w’é{’m @f{;ﬂaaﬁau« e Ok:ai’rj:m’?c
9)%;{&6#0 del @:a’ex @?jbnfm
e Chmercia Secional

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 Ila Jurisdiccion Contencioso
Administrativa® concatenado con el numeral 1 del articulo 32
ibidem, dentfro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su noftificacion.

Devuélvase el expediente original a su_ofici e origen.

Publiquese la presente decisiorn’en el Boletin de la Propiedad

Industrial. ERIAS
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LUIS ANTONIO/MILLEGAS RAMIREZ

Ministro\del Poder Popllar de Comercio Nacional
DecreRghl® 4.914 fechg 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. xtragrdinario de esa misma fecha

5 Vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N° | f
Caracas, 3 ( JUL 2025

ANOS 215°, 166°, y 26°
ResoLucion () 4 6

En fecha 18/03/2025, la ciudadana LAURA KATIUSKA
RADA CHACON, venezolana, civimente hdbil en
derecho, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152,
Abogado en ejercicio, INPREABOGADO N° 44858 vy
Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando
con el carécter de Apoderada Legal de la sociedad
mercantil estadounidense SOLVENTUM  INTELLECTUAL
PROPERTIES COMPANY, INTERPUSO, ante este Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 113 de fecha 07/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
en fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el Recurso
de Reconsideracién, interpuesto contra la Resolucidén N°
178, de fecha 29/02/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 628 de fecha 05/03/2024, la cual,
NIEGA DE OFICIO, la solicitud de registro de la marca
comercial “AQUA-PURE”, inscripcidn N° 2006-024328,
para distinguir: "Aparatos de alumbrado, de calefaccion
de produccién de vapor, de coccidén, de refrigeracién
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de secado, de venltilacion, de distribucién de agua e
instalaciones sanitarias, aparatos e instrumentos para el
aprovisionamiento de aguaq, filtracion de agua,
purificacion pruebas y acondicionamientos, entre ofros”.
por considerar que presenta parecido grdfico, fonético vy
conceptual para con otra marca ya registrada lo que la
hce estar incursa en la causal prohibitiva de regisiro
prevista en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial’.

l
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 113 de fecha 07/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

|

' Vid.: Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1954.
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ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en
el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico comenzé a partir del dia 26/02/2025
culminando el dia 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico fue interpuesto en fecha 18/03/2025, es decir,
antes de la fecha limite arriba indicada, se concluye que
se efectud en tiempo hdabil para ello. Asi se declara.

2 vid. Gaceta Ofickal de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinarlo de fecha 1 de julio
de 1981.
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ANTECEDENTES

En fecha 24/10/2006, mediante framite N° 2006-024328, |a
empresa norteamericana  SOLVENTUM  INTELLECTUAL
PROPERTIES COMPAN, solicité el registro de la marca
“AQUA-PURE", en clase 11 internacional.

En fecha 28/12/2006, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 484, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los
fines que cualqguier interesado que se sienta afectado
por su concesion, ejerza el derecho de Oposicidn de
conformidad con lo previsto en los articulos 71 al 79 de Ila
Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 09/03/2007, la sociedad mercantil PURISALUD,
C.A., ejerce formal escrito de oposicidon a la solicitud de
marca por adolecer identidad grdfica, fonética vy

conceptual con su marca previamente solicitada
“AQUA-PUR", con registro N° P-203.423, en Clase 11
Internacional.

En fecha 22/06/2007, La Recurrente, ejerce contestacion
al escrito dz oposicion.

En fecha 29/02/2024, mediante Resolucidbn N° 178,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 628
el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
NIEGA DE OFICIO, el registro solicitado por considerar que

18
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se encuentra incursa en la causa de improcedencia
establecida en el numeral 9 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, y por tanto declara CON LUGAR LA
OPOSICION interpuesta.

En fecha 26/03/2024, La Recurrente, ejerce formal
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 07/02/2025, mediante Resolucién N° 113, el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién y por
tanto CONFIRMA el acto impugnado.

En fecha 18/03/2025, La Recurrente ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, el acto
administrativo del que es autor el Registro de Ila
Propiedad Industrial, lesiona los intereses legitimos,
personales y directos de La Recurrente.

En este sentido sostiene:

1. Seincurre en el vicio de falso supuesto.

'ff f\
ﬂi % !-E
\“ UM‘Q"“& A
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2. Se aplica errébneamente el ordinal 9° del articulo 33
de la LPt, desconociendo la distintividad de la marca
AQUA-PURE.

3. Se confraria el criterioc de registro sobre la
registrabilidad de las marcas evocativas.

4. Se omiten los argumentos de 3M Company y las

pruebas presentadas que sustentan la distintividad de
ta marca.

En virtud de lo anterior, alega la similitud global, las
evidentes semejanzas a nivel, grafico, ortogrdfico, y
fonético entre el vocablo registrado de la marca
"AQUAFUR" vy la solicitud del registro "AQUA-PURE".

Desde el punto de vista gramatical y fonético, ambas
marcas presentan una estructura parecida en cuanto
a la canfidad de silabas y la cadencia de
pronunciacion. Ambas son palabras compuestas por
una secuencia vocdlica y consondntica que genera
una sonoridad parecida. La Unica diferencia entre
ellas es "Pure" vs "Pour"” lo cual altera minimamente la
pronunciacion y no es lo suficientemente marcado
para eliminar la posibilidad de confusidon, dado que la
fonética general sigue siendo parecida.

\Y

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La
Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo
andlisis de fondo con respecto a la base de la negativa
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establecida por el érgano registral, a los fines de
determinar, si dicho érgano procedid conforme ¢

derecho.

De encontrarse alguna diferencia que permita
establecer la procedencia de Ila denuncia, en
consecuencia, se establecerdn los correctivos necesarios
o pertinentes a los fines legales consiguientes.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de
oficio efectuada por el érgano registral, se circunscribe
en lo previsto en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial, el cual dispone:

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

()

11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a ofra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos..."."

De lo anterior se desprende que, la norma establece con
meridiana claridad, dos _(02) supuestos de hecho para
poder ser aplicada, El Primero: Que refiere al po?ecido
tanto grdfico como fonético con otra marca ya
registrada, y ELSegunda: Que refiere al uso o destino de
la marca solicitada, (parecido conceptual o de uso) en
los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.
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Tal impedimento tiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es
el hecho de la inversion en publicidad y mercadeo que
realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla
y darla a corocer en el mercado v, por otra 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: "AQUA-PUR” (registrada) vs “AQUA-PURE"
(solicitada), comparten la misma raiz morfoldgica, lo
cual, sin duda alguna configura el primer supuesto de
hecho mencionado por la norma, y en lo que respecta al
destino de la marca solicitada, que es el sector de los
aparatos e instfrumentos para el aprovisionamiento de
agua, se da cumplimiento al segundo de los supuestos
mencionados, puesto que la que se encuentra registrada
posee la autorizacion de explotacion en el mismo sector
de productos (Clase 11 Internacional) de la que esta
solicitando el registro.

En vitud de lo anterior, esta Alzado forzosamente
concluye que el examen de fondo realizado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es
conforme a derecho y, por tanto, se confirma. 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 y 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: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON,
venezolana, civimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V-6,192.152 Abogada en
ejercicio, y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
firma estadounidense SOLVENTUM INTELLECTUAL
PROPERTIES COMPANY,

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos 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 pPodrd ser recurrida ante el

3 Vid. Gaceta Oficial de la Rep

ublica Boli
fecha 17 de noviembre de 2014 Bolivariana de Venezuelq Extraordinaria: ¢.147 de
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Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccidn Contencioso Administrativas
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem,
denfro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacién.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente origin icina de origen.

Notifiquese.

" 2 de
Vi Ga a Ofi ial de la ep ica BO“VG ana de Vene UED N
. cet Cl R Ut e Z 39 451 de iet:hc 2

junio ce 2010.
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MIPPCON/DM-N°
Caracas, 3 g JUL 2025

ANOS 215°, 164°, y 26°
RESOLUCION 04 7

En fecha 19/03/2025, |la ciudadana PATRICIA HOET DE
LIMBOURG, venezolana, civimente hdbil en derecho, titular de
la cédula de identidad N° V.-9.970.326, y Agente de la.
Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el cardcter de
Apoderada Legal de la empresa estadounidense
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A. INTERPUSO ante
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, dos
(02) Recursos Jerdrquicos contra el Acto Administrativo,
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucion N° 151 de fecha 31/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, los Recursos de
Reconsideracion interpuestos contra la Resolucion N° 771 en
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636 en fecha 12/11/2024, que declard SIN LUGAR
los escritos de Oposicion presentados contra los registros de las
marcas solicitadas “WEMCA”".
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SOLICITANTE

WEMCA wesnueuou’j E -ELECTR@METALURGICA CA.

MARCA

N° SOLICITUD h @ 65 e _;‘QLA’S’E DISTINGUE
b £2 4% .

Empresa dedicada a la
fabricacion de luminarics,
reflectores,  herrgjes vy
demds dccesorios
destinados al suministro de
energia eléctrica, publica
e industrial, la ventq,
1 | 2017-011921 ag N1, | Sistioucion de fodo tipo
de materiales eléctricos
WEMCA con tecnologia propia o
en representacion  de
ferceros importacién y
exportacion de productos
propios o representantes
bajo contratos de
exclusividad o no.

2 | 2017-012022 0 INy, |/\POratos, maquinarias y
accesorios eléctricos.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos

Jerdrquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo

contenido en la Resolucién N° 151 de fecha 31/01/2025,
2
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publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, emanada por el Servicio Autdbnomo 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 vy, siendo
esta Alzada el érgano superior jerdrquico, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada aprecia gque cumplen con todos los extremos de Ley
exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que pasa a pronunciarse de seguida
sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025,
emanado por el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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Ahora bien, haciendo el cdiculo correspondiente de fos quince
(15) dics hdbiles o de Despacho para interponer los Recursos
Jerdrquicos previstos en el articulo 25 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, se tiene gque dicho lapso

comienza a portir del dia 26/02/2025, culminando el dia
20/03/2025, acmbas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los dos (02)
Recursos Jerdarquicos, fueron interpuestos en fecha 19/03/2025
vy haciendo el contraste debido de esta fecha para con la
fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposicion

de los Recursos Jerdrguicos se efectud en tiempo hdbil. Asi se
declara.

il
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los dos (02) Recursos
Jer@rquicos interpuestos por La Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto vy causa, esta Alzada, a los fines de
cumplir con los principios de economia y celeridad procesal,
asi como evitar decisiones contradictorias, ACUERDA, de
conformidad con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las
causas y, por tanto, emitir una sola decision. Asi se decide.
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v
ANTECEDENTES

En fecha 12/11/2021, mediante tramites N° 2017-011921, y
2017-012022 |ao sociedad mercantil ~ WESTINGHOUSE
ELECTROMETALURGICA C.A. solicité anfe el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las marcas
WEMCA y WEMCA en clase 46 y 09 internacional, para
distinguir: "Empresa dedicada a la fabricacién de luminarias,
reflectores, herrajes y demds accesorios destinados al
suminisfro de energia eléctrica, publica e industrial, entre otros
Y, Aparatos, maquinarias y accesorios eléctricos”.

En fecha 27/12/2017, mediante Boletin N° 580, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca

como solicitada, a los fines de su oposicién por los terceros
interesados.

En fecha 03/05/2018, la sociedad mercantii WESTINGHOUSE
ELECTRIC CORPORATION C.A., interpone, escritos de
OPOSICION a la concesién de la marca.

En fecha 03/10/2018, la sociedad mercanti WEMCA
WESTINGHOUSE ELECTROMETALURGICA, C.A, consigna escritos
de CONTESTACION a las oposiciones formuladas.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha
12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
P
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(SAPI), declara SIN LUGAR, las Oposiciones y OTORGA [0s
registros de las marcas solicitadas.

En fecha 03/12/2024, 1o sociedad mercantil WESTINGHOUSE
ELECTRIC CORPORATION C.A, en lo adelante “La Recurrente

Opositora”, interpone Recursos de Reconsideracion contra la
negativa anterior.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolucion N° 1581, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN

LUGAR los recursos interpuestos y CONFIRMA en fodas sus
partes, el acte impugnado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recursos
Jerdrquicos conira la negativa anterior.

V
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en sus escritos, fundamentalmente, o
siguiente:

Que, el Registrador pretende permitir la coexistencia de
marcas gue son parecidas, y cue guardan elementos
caracteristicos de marcas anteriormente registradas, olvidando
que los principios de o materia se fundamenton
principalmente en el resguardo de los intereses del publico
consumidor. (Contenido Parcial de la Resolucién N° 1333
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publicada en la pdgina 36 del Boletin Oficial N° 389, Tomo lll en
fecha 20/02/1995 del Registro de la Propiedad Industrial).

Asimismo, sefala La Recurrente, que el aspecto
preponderante es el (disenio) de loa marca, que configuran
ambas etiguetas la mayor parte de estas, volviéndose
irefutablemente confundible para el consumidor. Aunado a
que los productos son andlogos para ambas marcas, se
evidencia la causal de irregistrabilidad, que, junto con el
razonamiento dado, concluimos que ha de ser negada la
solicitud.

Ademds de las similitudes fonéticas o auditivas ya analizadas,
se debe tener en consideracién que la marca solicitada es
utilizada para distribuir un servicio relacionado con el rubro de
los productos de la marca registrada. Por tal razén, existe una
relacién estrecha en la naturaleza y los canales de distribuciéon
de los bienes y servicios que sirven de distingue para ambas
marcas, comprendidas en la clase 09 y 46 internacional.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas gue
conforman el expediente administrativo, los alegatos
esgrimidos por La Recurrente, asi como la documentaciéon
adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse
en los siguientes términos:

il W
"-'.,_:
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El numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial?,
dispone que no podrdn adoptarse ni registrarse como marcas
aquellas gue se parezcan grdéfica y fonéticamente a otfra ya
registrada, para los mismos o andlogos articulos.

En lo que respecta a la consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudenciad reiterada ha determinado o
siguiente:

*...este MAximo Tribunal, en sentencia numero 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),
establecio lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiferar que existen diversos elemenfos o
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 indusfrial son escasas las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido determinados criterios para
apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no fienen
un cardcter taxativo sino meramente enunciativo %

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

3 Vid, Sentencia de esta Sala nUmero 1216 del 17 de noviembre de 201 6.
8
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deberdn ser aplicados a 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 ltaliana
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.] y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de estos
pardmetros se enumeran a continuacién:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidenie y
no el resultado de un andlisis por separado de cada uno
de los elementos que integran la respectiva marea: la
confusién debe resultar 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
U propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonetica caracteristica individualizadota a recordar por
el consumidor.

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

c) Lo acentuacidon prosédica u ortogrdfica, sin que
constituya por si sola un elemento de juicio, debe
fomarse 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 Ia
palabra y su acentuacién difieren o tal punto que evitan
‘foda posible confusidn;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los
bienes que pretende identificar la marca; si perienecen

a la misma clase, su estructura y su émbito comercial'.
9

33




. Agtioy
}_j.’ih
Vg

'T.s{}

@W&fm& DBattwariana de c’)é;::_’fh‘ﬁzﬂ-
Stlinisteria det @ hefer S palicr
A
e %‘f’)}ds&?’ﬂ gfégfmm/

Rafificando el criterio antes franscrito, 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 para impedir el regisiro de una de ellas, es
necesario, que fal similitud resulte de la comparacién
que de conjunfo se haga de las moarcas, v ho del
minuciose  andiisis de cade wno 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).

Asimismo, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos y fomando en cuenta la
apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor, por lo que, luego de efectuar un andlisis de
la esiructura, asi como Ila acentuacion que debe
fomarse en cuenta para establecer las diferencias entre
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 mixtas, debe analizarse Ia marca en su conjunto
y ho cada uno de sus elementos por separado, aun cuando
algunos de éstos puedan consistir en sighos o palabras similares
a ofras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del
conjunto, no quedarian protegidas aisladamente, por s solas,
como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el

10
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conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus
elementos por separado.

Asimismo, - la confusibn debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacién entre los signos controvertidos
"WEMCA" (solicitada) vs. “W WESTINGHOUSE"” (registrada) se
evidencia a simple vista gue no existe parecido grdfico, ni
fonético. Asi se decide.

En lo que respecta al uso y destino marcario, esta Alzada
observa que la marca solicitada “WEMCA”, estd destinada a
distinguir: la fabricacién de luminarias, reflectores, herrajes y
demds accesorios destinados al suministro de energia
eléctrica, publica e industrial, entre ofros y, Aparatos,
magquinarias y accesorios eléctricos, en cambio la marca
registrada, estd destina a distinguir: herramientas para el uso
de la cocing, fales como, dispositivos electrénicos de
temperatura de la cocina, electrénica de consumo, tales
como, felevisores y monitores de pantalla de video,
reproductores de DVD, y otros.

Ahora bien, de la comparaciéon conceptual de los usos
marcarios entre ambos signos, se evidencia también a simple
vista que, sus destinos son totalmente disimiles entre sf, toda vez
que refieren a productos que en nada son complementarios,
pues por una parte distingue: aparafos, maaguinarias y

11
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accesorios eléctricos y, por la ofra, herramientas para el uso en
la cocina.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda
completamente con el dictamen formulado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que la marca
solicitada no se encuentra incursa en las causales de
iregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial,

visto que no existe parecido grdfico, fonético y conceptual. Asf
se decide.

il
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgdnica de lag Administracion Pdblicao4 en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los dos (02) Recursos Jerdrquicos
intferpuestos por la ciudadana PATRICIA HOET DE LIMBOURG,
venezolana, fitular de la cédula de identidad N° V.-9.970.326, v
Agente de la Propiedad Industrial N°® 3227, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los
actos administrativos recurridos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de Ia Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con el articulo 93 ejuscdem, se advierte que la presente 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 Jursdiccion Contencioso
Administrativa® concatenado con el numeral 1 del arficulo 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.

Publiquese la presente decisién en el-Boletin e a Propiedad
Industrial.

Nofifiguese.

Ministro oi RIS |
Decreto NS, de fe¢hc/03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V: N° 6.794, Extraofdinario de esa misma fecha

SViel, Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha
22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N°

Caracas, 3 JUL 2025

ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCIONO 48

En fecha 20/03/2025, |a ciudadana PATRICIA HOET LIMBOURG,
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en derecho,
abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad
N° V-9.970.326, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227,
actuando en este acto como apoderada de la sociedad
mercantil CAMPBELL SOUP COMPANY, domiciliada en la ciudad
de Canden, New lJersey, Estados Unidos de América segun
consta de poder N° 2003-548, INTERPUSO ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico
contra el Acto Administrativo emanado del Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién
N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard
SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracioén, interpuesto contra
la Resolucion N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024,
que declard , SIN LUGAR, la Oposicion interpuesta y CONCEDE
el Registro de la marca “LUMALAC V8" solicitud N° 2016-
005364, en clase 32 del nomencldator internacional Para
distinguir: "Gaseosas aguas minerales, bebidas no alcohdlicas,
zumos de frutas”.
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|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el recurso se ejerce contra
el Acto Administrativo contenido en la Resolucién N° 152 de
fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de Ia propiedad
Industrial N°. 639 de fecha 25/02/ 2025, emitida por el Servicio
Autonomo 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 jerdrquico del mismo, compete
sU conocimiento. Asi se decide.

I
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta
Alzada estima que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguida pasa o pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente noftificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N°. 639 de fecha 25/02/2025, fecha esta
corroborada por el Aviso Oficial No. DRPI-AQ-N°-02-2025, de
fecha 25/02/2025.

' Vid. Gaceta oficial de la RepUblica de Venezuela No. 2.818 Extraordinario de
fecha 01 de julio de 1981.
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De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,

comenzd a partir del 26/02/2025 hasta el 20/03/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico,
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se presentd en tiempo
hdabil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 21/04/2016, mediante tramite N° 2016-005364, (o
sociedad mercantii CAMPBELL SOUP COMPANY solicité ante el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca LUMALAC V8, Clase 32 Internacionall.

En fecha 16/11/2016, mediante Boletin N° 568, el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca
como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el
respectivo derecho de OPOSICION a su registro.

En fecha 09/03/2017, la sociedad mercanti, CAMPBELL SOUP
COMPANY, interpone escrito de OPOSICION, a la concesién de
la marca.

En fecha 14/07/2017, la sociedad mercanti LUMALAC V8,
consigna escrito de contestacion a la oposicion formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el boletin de la propiedad industrial N° 636, en fecha i,

3
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12/11/2024, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR: la oposicion y otorga el registro de
la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, |a sociedad mercantil, CAMPBELL SOUP
COMPANY, interpone Recurso de Reconsideracién, contra la
negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucidn N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN
LUGAR; el Recurso de Reconsideracion Interpuesto vy
CONFIRMA en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La sociedad mercantii CAMPBELL SOUP
COMPANY ejerce Recurso Jerdrguico, contra la negativa
anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que existe parecido
tanto grdfico como fonético de las marcas en conflicto,
aunado al hecho de que la marca por la cual hace oposicidn
estd dirigida a identificar los mismos o andlogos productos que
las que ampara la marca de su propiedad.

En este sentido sostiene:
“...DE LAS SIMILITUDES GRAFICAS Y FONETICAS ENTRE

LOS  SIGNQOS: procedemos a reglizar una
comparacién enfre los signos en conflicto,
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atendiendo @ los principios que rigen el derecho
marcario, para evidencia el parecido y la escasa
distinfividad de Ila marca solicitada por Ia

contraparte.
MARCA REGISTRADA MARCA SOLICITADA
v8 LUMALAC V 8

De igual forma, sefala que, vista la comparacién global, se
desprenden las evidentes semejanzas a nivel, grafico,
ortogrdfico, y fonético entre el vocablo registrado de nuestra
mandante “V8, y la solicitud de la contraparte "LUMALAC V8".

Adicionalmente, argumenta que desde el punto de vista
gramatical y fonético, ambas marcas presentan una
estructura idéntica en cuanto a la cantidad de silabas y la
cadencia de pronunciacién. Ambas son palabras bisilicas
compuestas por una secuencia vocdlica y consondntica que
genera una sonoridad parecida. La Unica diferencia entre
ellas es el elemento dominante entre ambas denominaciones
es "V8 y V8", respectivamente, es lo primero en que se fija el
consumidor a la hora de identifica ambas marcas sin prestar
atencion al elemento adicional.

Siendo esto asi, se debe tomar en consideracion que la
composicion “"LUMALAC V 8", pretende reproducir el signo
“V8" vya registrado por mi mandante, con simple
modificaciones que no otorgan distintividad alguna a la
palabra.
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Finalmente, solicita que el Recurso Jerdrquico sea declarado
con lugar, revoque la concesidon y ordene la negativa de la
solicitud de registro N° 2016-005364, para la marca LUMALAC
V8.

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, 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
aquellas que se parezcan grafica y fonéticamente a ofra ya
registrada, para los mismos o andlogos articulos.

En lo que respecta a la consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencia? reiterada ha determinado o
siguiente:

“...este Maximo Tribunal, en sentenciao numero 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),
estabiecio lo siguiente:;

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

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
6
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Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a
considerar para deferminar si la similitud entre dos
marcas es lo suficientemente relevante para impedir su
coexistencia en el mercado. Asl, 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 escasas las reglas con valor
permanenfe para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido determinados criterios para
apreciar la semejanza enfre marcas, los cuales no tienen
un cardcter taxativo 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 Italiana
Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.] y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente)., Algunos de estos
pardmetros se enumeran a continuacién:

al La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y
no el resultado de un andlisis por separado de cada uvno
de los elemenios que integran la respectiva marca: la
confusién debe resultar pues, de la comparacién que se
haga a simple vista o de ser oida. En este examen debe
tambien apreciarse el impacto que pueda producir el o
los elementos que por resaltar suficientemente dentro de
su propio conjunto, constituirian la imagen figurativa y/o
fonéfica caracteristica individualizadota a recordar por
el consumidor.
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b) Las marcas grdficas y complejas deben juzgarse en su
conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

c) La acentuacion prosédica v orfografica, sin que
constituya por s/ sola un elemento de juicio, debe
tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allf
que puedan coexistir marcas nominativas con algunas
sflabas idénticas, si el resto de las silabas que integran Ia
palabra y su acentuacion difieren a tal punto gue evitan
toda posible confusion;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los
bienes que pretende identificar la marca; si perfenecen
o 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 Alfo Tribunal que para que
exista parecido fonético enfre dos marcas comerciales
suficiente para impedir el registro de vna 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 wno 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).

Asimismo, la confusion debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos y tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor, por lo que, luego de efectuar un andlisis de
la estructura, asi como la acentuacion que debe
fomarse en cuenta para establecer las diferencias entre

8
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las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso
se observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Salg).

De lo anteriormente senalado, se observa que 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, 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.

Por otra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor,

En este orden de ideas, al efectuar la comparacién entre los
signos controvertidos “V8" cuyo ftitular es CAMPBELL SOUP
COMPANY, vs. “LUMALAC V8" solicitada por el ciudadano LUIS
SANCHEZ GOMEZ se evidencia que los productos distinguidos
no generarian un riesgo de confusion entre los consumidores,
ya que van dirigidas a un consumidor informado y atento
sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prdacticas de
los productos, servicios o actividades que adquiere, teniendo
como soporte su alto grado de instruccion técnica o
profesional.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aungue las mismas
posean idénticas caracteristicas gréficas y fonéticas, el hecho
de establecerse usos y canales de comercializacion disimiles,
hace inocuo esta causal. Asl se decide.
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De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda
completamente con el dictamen formulado por el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que
concluye que, en la comparacion de los signos marcarios, los
productos que distinguen no generan un riesgo de confusion
por ser productos destinados a consumidores distintos, razén
por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las
causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del
arficulo 78, del Decreto con Rango, Valor y 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: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
civdadana PATRICIA HOET LIMBOURG, venezolana, mayor de
edad, civimente hdbil en derecho, abogada, de este
domicilio, fitular de la cédula de identidad N° V-9.970.326,
actuando en este acto como Apoderada de la sociedad
mercantil CAMPBELL SOUP COMPANY

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

*Vld.‘Decrem N°® 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la
Adrnmisfroc:ién Publica, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, 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 gque la presente
decisién podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral & del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccidon 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.

Devuéivase el expediente original a su oficina de origen.
Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Notifiquese.

LUIS ANJONIO VILLEGAS RAMIREZ

r Populay’de Comercio Nacional
Decr 4.914, de felgha 03 de febrero de 2024

G.O.R.B.V. N° 6,794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

s Vid. Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, publicada en |lq
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio

de 2010,
11
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MIPPCON/DM-N°
Caracas, () JUL 2025

ANOS 215°, 164°, y 24°

RESOLUCION ( 4 g

En fecha 19/03/2025, la ciudadana ALICIA MOLERO MORAN,
venezolana, civiimente hdbil en derecho y titular de la cédula
de identidad N° V-10.413.419, Abogada, Agente de g
Propiedad Industrial N° 3549, actuando con el cardcter de
Apoderada Legal de la sociedad mercanti BASE SE.,
INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucién N° 122 de fechqg 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de
fecha 25/02/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracién, interpuesto contra la Resolucién N° 970, de
fecha 13/12/2012, publicada en el Boletin de Ig Propiedad
Industrial N° §34 de fecha 18/12/2012, que NEGO DE OFICIO I
inscripcién de la solicitud de registro de la marca comercial
BASF, inscripcion N° 2012-001242, en clase 35 internacionall,
para distinguir: publicidad, gestion de negocios comerciales,
administracién comercial; y trabajos de oficina.
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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° 122 de
fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025, emitida por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado gque el acto recurrido, fue
dictado por un drgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional vy, siendo

esta alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, compete
sU conocimiento. Asf se decide.

]
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada
dprecia que cumple con los extremos exigidos en el articulo 49
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos!, por lo
que pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta
corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025,

' Vid, Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
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emanado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,
comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico,
fue interpuesto en fecha 19/03/2025, y al contrastar esta fecha
para con la fecha limite arriba indicada, se concluye gue el
mismo se efectud en tiempo hdbil. Asi se declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 26/01/2012, mediante solicitud N° 2012-001242, ia
sociedad mercantil BASF SE, solicité ante el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), el Registro de la marca
“BASF”, en clase 35 internacional, para distinguir: “Publicidad,
gestion de negocios comerciales, administracidn comercial;
frabajos de oficina”.

En fecha 21/12/2012, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 534, el Servicio Autébnomo de la Propiedad

Intelectual (SAPI), NIEGA de oficio, el registro de la marca
solicitada.

51 Tomo XVIII




@@z&t’é&'m— @;ﬁa«dm{w ak ngjvm/(r-
Slitriisterio el Sheter @%}m"ar
de Comercio Headional

En fecha 28/01/2013, La Recurrente, consigna escrito de
Reconsideracién a la negativa anterior.

En fecha 05/03/2025, mediante Resolucidon N° 122, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso interpuesto y CONFIRMA
en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente ejerce formal el Recurso
Jerdrquico, contra la negativa anterior. '

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que el acto administrativo, se encuentra incursa en la causal
de irregistrabilidad contenida en el numeral 11 del articulo 33,
de la Ley de Propiedad Indusirial?, referente al parecido
grafico y fonético con una marca previamente registrada.

Que ese criterio por si solo, resulta insuficiente en el presente
Caso, ya que se requiere también de una visidn integral del uso

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N.° 25227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.

.
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real y efectivo de estas marcas en el mercado de bienes y
servicios.

Que permite tener una perspectiva cercana y real sobre la
precepcidn del consumidor, y por tanto confirmar el riesgo de
confusidn en el que este podria incurrir o no.

Vv
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el
expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por
La Recurrente, asi como la documentaciéon 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
aqguellas que se parezcan gréfica 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 ortogrdfica se componen por el mismo
nimero de sllabas. De dlli, nos lleva a afirmar que existen
coincidencias susceptibles de crear confusion o riesgo de
asociacién, esto obedece a que la marca solicitada en su
vision infegral no posee la suficiente distintividod para
diferenciarse de sus competidores en el mercado.
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En lo que respecta a la consideracion de similitudes entre
marcas, la Jurisprudenciad reiterada ha determinado o
siguiente:

“...este Mdximo Tribunail, 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 estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a
considerar para determinar si la similifud enfre dos
marcas es lo suficientemente relevante para impedir su
coexistencia en el mercado. Asf, en la sentencia N° 514
del 3 de abril de 2001 (ratificada segin 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 escasas las reglas con valor
permanente para concluir en la confundibilidad de
marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de
esta Sala han establecido determinados criterios para
dpreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen
un cardcter taxativo sino meramente enunciativo vy
deberan 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 Italiana

3 Vid. Sentencic de esta Sala numero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
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Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX
COMPANY, respectivamente). Algunos de  esfos
pardmetros se enumeran a continuacién:

a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y
no el resultado de un andlisis por separado de cada uno
de los elementos que integran la respectiva marca: lo
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 suficientemente dentro
de su propio conjunto, constituirian la imagen figurativa
y/o fonética caracteristica individualizadora 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
toda posible confusion;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los
bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen
o la misma clase, su estructura y su dmbito comercial’.
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Ratificando el criterio antes franscrito, esta Sala pasa d
pronunciarse con respecto al caso concreto, en los
siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para que
exista parecido fonéfico entre dos marcas comerciales
suficiente para impedir el registro de una de ellas, es
necesario, que tal similitud resulte de la comparacion
que de conjunto 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 Venezuela
S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, Ia confusidn debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos y tomando en cuenta Ia
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor, por lo que, luego de efectuar un andilisis de
la estructura, asi como la acentuaciéon que debe
tomarse en cuenta para establecer las diferencias enfre
las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso
se observa (...]" (Sic). (Resaltado de esa Salq].

De lo anteriormente senalado, se observa que 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, dentro del conjunto, no quedarian protegidas
aisladamente, por si solas, como un derecho exclusivo de uso,
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pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y
no sobre cada uno de sus elementos por separado.

Por otfra parte, la confusidn debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos, tomando en cuenta la
apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacion entre los signos controvertidos
“BASF” cuyo ftitular es PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION, vs.
“BASS", solicitada por la sociedad mercanti BASF SE., 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 que los productos
amparados por la marca ya registrada y los amparados por la
marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibicién de registrar una marca cuando los signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o
registrado, como es, en el caso que nos ocupaq, fiene como
finalidad brindar proteccién efectiva a los terceros que
pudieran verse afectados.

De conformidad con lo antes expuesfo esta Alzada concuerda
completamente con lo expuesto por el Servicio Autdnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, la
marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de
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iregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial.
Asi se decide

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 Publica4 en concordancia con
lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrguico interpuesto por la
ciudodana ALICIA MOLERO MORAN, venezolana, civimente
hdbil en derecho y ftitular de la cédula de idenfidad N°
V-10.413.619, Abogada y Agente de la Propiedad Industrial N°
3549, actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil BASF SE.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con el articulo 93 eiusdem, se advierte que la presente decision
podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaric: 6.147 de fecha 17 de
noviembre de 2014
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 23
de la Ley Orgdnica de Ila Jurisdiccidbn Contencioso
Administrativa’ concatenado con el numeral 1 del articulo 32
ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su notificacion.

Publiquese en el Boletin de Iqg Propiedad Industrial,

Devuélvase el expediente original ersU oficing d origen
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MIPPCON/DM-N°
Caracas, 3 () JUL 2025

ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION 0 50

En fecha 20/03/2025, la ciudadana MARIA ANA MONTIEL
SALAS, venezolana, civimente hdbil en derecho vy ftitular
de la cédula de identidad N° V- 10.335.465, Abogada en
ejercicio, actuando con el cardcter de Apoderada de la
sociedad mercantil “INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.",
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, dos (02) Recursos Jerdrquicos contra
el Acto Administrativo, emanado del Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la
Resoluciéon N° 149, de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha
25/02/2025, que declard SIN LUGAR, los dos (02) Recursos
de Reconsideracion, interpuestos contra la Resolucién N°
771, de fecha 12/11/2024, que declard SIN LUGAR las
Oposiciones interpuestas y CONCEDE el registro de la
marca “AZARA", segUn las solicitudes siguientes:
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La fabricacion, venta,
46 compra. distribucién,

2014-009992 ‘

Nacional | comercializacién, importacion

y exportfacion de alimentos y
bebidas de todo tipo, entre

R ellos, los alimentos y las
bebidags artesanales
43
2016-00999
0 i Internacional | Servicios de  Restaurante
(alimentacién) hospedaje
temporal.
i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los Recursos
Jerdrquicos se ejercen contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucion N° 149 de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
de fecha 25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido,
fue dictado por un érgano dependiente
jer@rquicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el érgano
superior jerdrquico del mismo, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asl se decide

I
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnhado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.

62

Tomo XVIII



oy

ERpptthon EBohrostnua de Cuesucli
SAfinscerte del @ siter @J&'/HI
o Gowrercts HNictswnl

Jerdrquicos, comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos
Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 20/03/2025, es
decir, en la fecha limite arriba indicada, se concluye que
se presentaron en tiempo hdbil. Asf se declara.

i
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los dos (02) Recursos
Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existe
identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta
Alzada, a los fines de cumplir con los principios de
economia vy celeridad procesal, asi como evitar
decisiones contradictorias, ACUERDA, de conformidad
con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la Ley Orgdnica
de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las causas
y, por tanto, emitir una sola decision. Asi se decide.

v
ANTECEDENTES

Mediante tramites N° 2016-009992 y N° 2016-009993, |la
sociedad mercantii DESARROLLOS CONFORTECH, S.A.,
solicit6 ante el Servicio Autdbnomo de la Propiedad
intelectual (SAPI), el Registro de la marca “AZARA", segun
el siguiente detalle:
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11/07/2016

ellos, los alimentos vy
bebidas artesanales

2016-009993 43

temporal.

La fabricacién, venta,
2016-009992 46 compra., distribucion,

Nacional | comercializacién, importacién
y exportacién de alimentos y
bebidas de todo tipo, enfre

Internacional | Servicios de  Restaurante
[alimentacién) hospedaje

las

En fecha 26/01/2017, mediante Boletin N° 5§71, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la

marca como solicitada, a los fines de su oposicidn por los
terceros interesados.

En fecha 15/03/2017, la sociedad mercantil INDUSTRIAS
DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), interpone escritos
de OPOSICION contra las solicitudes de registro de la
marca “AZARA", por presentar identidad grdfica y
fonética con su marca previamente registrada
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denominada “ZIARA" e igualmente, invoca la proteccién
especial que por marca notoria posea en el territorio
nacional, a los fines de que la marca no sea concedida.

En fecha 13/07/2017, La sociedad mercantil
DESARROLLOS CONFORTECH, S.A., presentd escritos de
CONTESTACION a las Oposiciones formuladas.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucién N° 771, (acto
primigenio), publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636, en fecha 12/11/2024, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declard SIN
LUGAR, las Oposiciones interpuestas y CONCEDE el
registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, o sociedad mercantil INDUSTRIAS
DE DISENO TEXTIL, S.A., (INDETEX, S.A.) en lo adelante La
Recurrente Opositora, interpone Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucién N° 149,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639,
el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara SIN LUGAR los recursos interpuestos y CONFIRMA,
en fodas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
formal Recursos Jerdrquicos contra la negativa anterior.
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FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora INDUSTRIAS DE DISENO TEXTIL,
S.A. (INDETEX, $.A.), solicita ante esta Alzada, que se
revogue el acto que Concede el registro de la marca,
por considerar que el érgano registral, no fundamenté la
denegatoria de la oposicidn interpuesta, pues el signo
“AZARA", no debe ser concedido, toda vez que presenta
riesgo de confusién en el publico consumidor vy, con ello,
afecta los derechos legitimos que posee su representada
sobre la marca notoria "ZARA" en diversas clases en
Venezuela y el mundo entero.

Que el érgano registral, no tomé en cuenta la innegable
notoriedad de la marca “ZARA”, a pesar gue reconoce
la semejanza entre las palabras “AZARA" y “ZARA”,
aseverando que dicho dictamen, no es suficiente, ya
que juega un papel preponderante los productos,
servicios o actividades distinguidas por la marca y que la
marca previomente registrada “ZARA", goza de
notoriedad y reconocimiento a nivel global.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por
La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los

7
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hechos denunciados, a los fines de establecer, si la
decision emanada por el oérgano registral, se
corresponde ¢l caso gue nos ocupa Yy, por tanto, es
conforme a derecho.

En este sentido, tenemos que los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial?, disponen
que no podrdn adoptarse ni registrarse como marcas,
aqguellas que se parezcan gréfica y fonéticaomente a otra
ya registrada, para los mismos o andlogos articulos, asi
como las gue puedan prestarse a confusibn con ofra
marca ya registrada que induzca a error por indicar una
falsa procedencia o cudlidad.

Como puede inferirse, en el presente caso, g simple vista,
se aprecia gue entre ambas marcas: “ZARA" (registrada)
vs “AZARA" (solicitada y concedida), existen semejanzas
gréficas como fonéticas, diferencidindose solo por la letra
“A", destacando el dérgano registral que dicha vocal, no
produce una distincién marcada en su pronunciacién o
acentuacion, con la marca previamente registrada, por
lo que esta Alzada desestima el criterio emanado por el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En lo que corresponde a los productos o servicios que
distinguen las marcas en conflicto, se aprecia que no

2 Publicada en Gaceta Oficial de la Republica de Venezusla N° 25,227, en
fecha 10/12/1.956
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existe identidad en este aspecto. No obstante, cabe
resaltar que, La Recurrente alega que su marca
corresponde a la tipologia “NOTORIA” y, por tanto, posee
una proteccién especial en el derecho marcario, de
conformidad con lo previsto el numeral 12 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial, hecho éste que debe
ser corroborado.

En este sentido, esta Alzada considera citar la
jurisprudencia vinculante en la materia, caso HUGO BOSS
vs BOSS THE CITADINQOS, que establece lo siguiente:

“(...). a los efectos de determinar qué debe
entenderse por marca noforia, resulta
pertinente  transcribir  la  interpretacion
prejudicial acordada en fecha 16 de
noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, a los articulos 83
literales a), d] y e). y 84 de la Decision 344 de
la Comision del Acuerdo de Carfagena
([régimen juridico vigente en el presente caso);
e inferpretacién de oficio del articulo
8leiusdem. Caso Marca "FINESS", con
Ponencia del Magistrado Luis Farfas Mata, en
la cual se establecié con respecto al
concepto y a la prueba de la notoriedad de
la marca lo siguiente:

“(...] VI. LA MARCA NOTORIA

3 Vid. Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en
Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE
CITADINO
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La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas
marcas, ya que implica 'un status de
aceptacién por parte del publico que sélo es
consecuencia del éxito que ha fenido el
producto o servicio que las marcas distinguen’
(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pdg.
327).

fuid)

'La marca notoria es la que goza de difusién o
sea la que es conocida por los consumidores
de la clase de productos o servicios de que se
frate. Esta notoriedad es fenémeno relativo y
dindmico, segin sea el grado de difusion o de
reconocimiento de Jla marca entre el
correspondiente grupo de consumidores (...}’

VIl. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El articulo 84 de la Decisién 344 determina la
forma de establecer si una marca es
Notoriamente conocida, dotando al
examinador de varios criterios para obtener un
juicio adecuado y no arbitfrario que permita a
la marca o al signo gozar de esta
caracteristica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado
sentado:

Para evaluar la prueba de la notoriedad de
una marca el examinador, deberd tener en
cuenfa si se cumplen uno o mas de los
siguientes criterios:

1) La extension de su conocimiento entre
el publico consumidor como signo

10
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distintivo de los productos o servicios
para los cuales fue acordada;

2) La intensidad y el dmbito de difusion y
publicidad o promocién de la marca;

3) La antigledad de la marca y su uso
constante

Asi también, cabe sefalar que el mencionado
Tribunal, entre las conclusiones a las que llegd
en la precitada decision prejudicial, destacd
loa importancia de las causales de
iregistrabilidad establecidas en los articulos 82
y 83 de la Decisibn en referencia, cuya
finalidad -expuso expresamente- no es otra
que, proscribir el riesgo de confusidn respecto
al registro marcario a los fines de evitar el
engano que pueda producirse en el
comercio.".

6° (Sic) La Decisién 344 exige la prueba de
la notoriedad de la marca o del signo,
correspondiéndole la carga de la
misma a quien la alega. La prueba
deberd ser evaluada por el
examinador.”,

Como se puede apreciar, de la jurisprudencia antes
citada, se desprende que: la notoriedad de una marca,
es un hecho que debe ser probado por la parte que lo
alega, aportando al caso concreto, los medios iddneos

11
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para ello; asi como cumplir con ciertos requisitos,
conforme lo sefala la Jurisprudencia aludida.

En este sentido, efectuada la revision de las actas que
conforman el expediente administrativo, se constatd
que, cierfamente, La Recurrente Opositora, presentd a
cabalidad e inclusive, en via reconsiderativa, los
elementos probatorios sefalados por la jurisprudencia ut
supra mencionada, a los fines de demostrar gque su
marca “ZARA", posee el rango de distintividad de una
marca notoria y, por ende, reconocida, la cual goza de

notoriedad y reconocimiento a nivel global. Asi se
decide.

Resumiendo lo planteado, se puede observar que el
examen de fondo realizado por el Servicio Autdbnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a
derecho ya que entre las marcas en conflicto, existe
identidad grdfica, fonética y riesgo de confusion con la
marca registrada, que puede inducir a error al publico
consumidor sobre la procedencia empresarial de lo
misma, toda vez que, la marca oponente “ZARA", goza
de notoriedad vy reconocimiento a nivel globdl,
circunstancias éstas que infringen lo previsto en la Ley de
Propiedad Intelectual. Asi se decide.
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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
PUblica4, en concordancia con lo dispuesto en el articulo
90 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos.
Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, los dos (02) Recursos Jerdrquicos
interpuestos por la ciudadana MARIA ANA MONTIEL
SALAS, venezolana, civimente hdbil en derecho y titular
de la cédula de identidad N° V- 10.335.465, Abogada en
ejercicio, actuando con el cardcter de Apoderada de la
sociedad mercantil “INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.).

SEGUNDO: REVOCA I|a Resolucion N° 107, de fecha
29/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha 25/02/2025, y la
Resolucién N° 843, de fecha 06/12/2024, que declard SIN
LUGAR las Oposiciones interpuestas, sélo en lo que
respecta a las solicitudes N° 2016-009992 y N° 2016-
009993, respectivamente,

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014
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TERCERO: NIEGA el registro de la marca “AZARA".

De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem se advierte que
Ia 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 1 del articulo 32 ibidem, dentro del
termino de ciento ochenta (180) dias continuos,
contados a partir de su notificacion.
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Ministra\del Poder Pogulayde Comercio Nacionail
Decr s 4.91 4 ezha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V NYi! xtraordinario de esa misma fecha.

% Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451
de fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano “LUIS ALEJANDRO
HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560,
abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.929
actuando con el cardcter de Apoderado de la sociedad
mercantil “NURTURE, LLC", INTERPUSO ante este Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrguico,
contra el Acto Administrativo emancado del Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenida en
la Resolucién N° 122, de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha
25/02/2025, que declardé SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resoluciéon N° 872, de
fecha 21/10/2013 que NEGO DE OFICIO el registro de la
marca “HAPPY BABY, solicitud N° 2012-026081, en clase 5
Infernacional.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR
Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrguico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en lao
Resolucién N° 122 de fecha 03/02/2025, publicada en el
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Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

i
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito 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 tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicaciéon del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 01/07/1981.
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De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas

fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrguico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

1l
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante tramite N° 2012-026081, Ia
sociedad mercantil NURTURE, LLC, solicité ante el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la
marca “HAPPY BABY”, en Clase 5 Internacional para
distinguir:  “Alimentos  para  bebes infantes, para
farmacéutico,  suplementos  vitaminicos,  suplementos
dieféticos.”.

En fecha 21/10/2013, mediante Resolucién N° 872, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 542, el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), NIEGA de
oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil NURTURE LLC, en
lo adelante - La Recurrente, consignd escrito de
Reconsideracion a la negativa anterior.
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En fecha 05/03/2025, mediante Resolucion N° 122, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de g Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso interpuesto
y CONFIRMA en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, Lo Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente NURTURE, LLC, alega que en fecha 20/03/2025,
fue presentada ante el Registro de Ig Propiedad Intelectual
(SAPI), accién de caducidad contra la marca HAPPY BABY
N° P236824, por no uso de la misma.

La Recurrente NURTURE, LLC, argumenta que la decisidon
pronunciada por el Servicio Auténomo de Ig Propiedad
Infelectual (SAPI), carece de fundamento legal por cuanto
no tomo en cuenta la especialidad, especificaciéon y el tipo
de consumidor al cual estdn dirigidos los producfos que
protegen las marcas en conflicto.

Que la titular del registro que sirvié de base para la negativa
de la solicitud de su representada no presentd oposicidn en
el plazo legal establecido, por lo cual, considera que la
solicitud HAPPY BABY para identificar alimentos para bebés e
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infantes y suplementos vitaminicos y dietéticos en la clase 5
internacional causara dafio y un riesgo de confusion.

Que el 6rgano registral, no fundamentd su negativa,
cometiendo un error en el andlisis de los productos
protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha
considerado la especialidad y especificidad gue hay en los
mismos v el tipo de consumidor al cual estdn dirigidos, lo cual
marca una diferencia importante y permite la coexistencia
de ambos signos en el mercado.

Argumenta que el titular del registro que sirvié de base para
lo negativa de la solicitud, no presentd Opesicidén en el plazo

legal establecido para ello, conforme la Ley de Propiedad
Industrial2.

En consecuencia, solicita que el Recurso Jerdrquico sed
declarado CON LUGAR y se le ordene al Registro de Ia
Propiedad Industrial REVOCAR [a Resolucion Impugnada vy
ordene la CONCESION de la marca por cumplir esta con
todos los requisitos legales para proceder con su registro.

\Y;
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman
el expediente administrativo del caso, los alegatos

Vid, Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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esgrimidos por La Recurrente, asf como la documentacion
adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse
en los siguientes términos:

El numeral 11 del artfculo 33 de lg Ley de Propiedad
Industrial, dispone que no podrdn adoptarse ni registrarse
como  marcas aquellas que se parezcan grdfica y

foneticamente o ofra 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 ndmero de sflabas. De dlli, nos lleva a afirmar que
existen coincidencias susceptibles de crear confusién o
flesgo de asociacion, esto obedece ¢ qQue la marca
solicitada en su visién integral no posee la suficiente

distintividad para diferenciarse de sus competidores en el
mercado.

En lo que respecta a la consideracién de similitudes entre
marcas, la Jurisprudencic® 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}, establecié lo siguiente:

3 Vid. Sentencia de esta Sala nimero 1216 del 17 de noviembre de 2016,
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Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad 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. Asi, en la senfencia N°
514 del 3 de abril de 2001 (ratificada segin 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, la doctrina 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 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 ltaliona Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y
THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos
de estos pardmetros se enumeran a continuacion:

a) La eonfundibilidad enfre marcas debe ser evidenie
y no el resulfado de un andlisis por separado de cada
uno de los elementos que integran la respectiva
marca: la confusibn debe resultar pues, de la
compardacién que se haga a simple vista o de ser
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oida. En este examen debe también apreciarse el
impacto que pueda producir el o los elementos que
por resaltar suficientemente denfro de su propio
conjunto, constituiian 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 tomados
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 toda posible confusidn;

o) Debe considerarse también, la noifuraleza de los
bienes c¢ue preftende idenlificar l6 marca; si
perfenecen o lg misma close, su esfruciura y su
@mbito comercial’,

Ratificando el criterio antes franscrito, esta Sala pasa a
pronunciarse con respecto al caso concreto, en 10s
siguientes términos:

Es fun’sprudencfcx de este Alfo Tribunal que pdra que
exista porecido fonético enifre dos marcos
comerciales suficiente para impedir el regisiro de una
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de ellas, es necesario, que tal similitud resulfe de la
eomparacién que de conjunto se haga de las marcas,
y no del minucioso andlisis de cade uno de sus
elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agostfo de
1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de

Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusidn 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, por lo que, luego de efectuar un
andlisis de la esfructura, asi como la acentuacién que
debe tomarse en cuenta para establecer Ias
diferencias enfre las marcas nominativas en conflicto,
en el presente caso se observa (...]" (Sic). (Resaltado
de esa Sala).

De lo anteriormente sefialado, se observa que 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, 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.

Por otra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la
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agpreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacion enfre los signos controvertidos
"HAPPY BABY" cuyo fitular es “ALEONZO RIVAS” vs. “HAPPY
BABY", solicitada por la sociedad mercantil “NURTURE, LLC",
se evidencia una completa similitud fonética, lo que
indiscutiblemente podria generar riesgo de error o confusién
en el pdblico consumidor, no solo por la confusién directq,
sino también indirecta en la medida en que dicho publico,
podric pensar que los productos amparados por la marca
ya registrada y los amparados por la marca solicitada,
fienen el mismo origen empresarial.

La prohibicién de registrar una marca cuando los signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o
registrado, como es, en el caso que nos ocupd, tiene como
finalidad brindar proteccion efectiva a los terceros que
pudieran verse afectados.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que
concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en
las causales de irregistrabilidad, establecidas en Ig Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide
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Vi
DECISION
En fuerza de los argumentos gue anteceden, esta Alzadag,
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 AdministraciénPdblica4 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 el
ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, venezolano, mayor
de edad, civimente hdbil en derecho y titular de la cédula
de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el
Inpreabogado bajo el N° 74.929 actuando con el cardcter
de Apoderado de la sociedad mercantil “NURTURE, LLC".

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

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de Ig
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 lg
Jurisdiccién Contencioso Administrativas, concatenado con

*Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariona de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,

* Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22
de junio de 2010.
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el numeral 1del articulo 32, ibidem, dentro del término de
cienfo ochenta (180) dias continuos, contados a partir de su
notificacién.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Notiflquese. -

\20"”%9%7
£3 %

Ministro \y@J pur de Comercio Nacional
Decre.., ' ‘, de fedpla 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Exfraordinario de fecha 03 de febrero de 2024
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MIPPCON/DM-N° 092 . ]
T Caracas, '3 {0 JuL 2025

ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 19/03/2025, el ciudadano JUAN AGUSTIN
ZAMBRANO CARBALLO, venezolano, mayor de edad,
civimente hdbil en derecho y fitular de la cédula de
identidad N° V-632.846, actuando con el cardcter de
Representante Legal de la sociedad mercanti PRODUCTS &
SERVICES 0 ES 3 2020, C.A., INTERPUSO, ante este Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucidon N° 107 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 439 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracién, interpuesto contra la Resolucién N° 843, de
fecha 06/12/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 637 de fecha 11/12/2024, la cual, declard SIN
LUGAR, la Oposiciéon presentada contra la solicitud de
registro de la marca comercial CERO ES TRES (0 ES TRES)
ALNUCA, inscripcién N°. 2018-010430, solicitada por la firma
ALIMENTOS NUTRITIVOS ALNUCA, C.A., para distinguir:
“Bebidas de maltas y cervezas”, clase 32 Internacional.
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i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en g
Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un érgano dependiente jerdrguicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta alzada, el 46rgano superior jerdrquico del mismo,
compete su conocimiento. Asi se decide.

|
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los exiremos exigidos en el
artficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos

Administrativos!, por lo que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

' Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Exitraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico
comenzd a partir del dia 26/02/2025 culminado 20/03/2025
ambas fechas inclusive.

r

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 19/03/2025, vy al
contrastar esta fecha para con la fecha limite arriba

indicada, se concluye que el mismo se efectué en tiempo
hdbil. Asi se declara.

1l
ANTECEDENTES

En fecha 30/07/2018, mediante trémite N° 2018-010430, I
sociedad mercantil ALIMENTOS NUTRITIVOS, ALNUCA, C.A,
solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad

Intelectual (SAPI), el registro de la marca CERO ES TRES (0 ES
3) (ALNUCA), en clase 32, Internacional.
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En fecha 11/04/2019, mediante el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 592, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) ORDENA |a publicacién de la marca g los

fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho
de QOPOSICION ¢ su registro.

En fecha 16/08/2019, Lo Recurrente Opositora, presenta
escrito de OPOSICION al registro de la marca solicitada.

En fecha 27/11/2019, la sociedad mercantil solicitante,
presenta escrito de contestacion.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolucidon N° 843, publicada
en el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 637, en fecha
11/12/2024, el Servicio Auténomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR la Oposicidon vy
CONCEDE el registro de la marca solicitada.

En fecha 14/01/2025, g sociedad mercanti PRODUCTS &
SERVICES 0 ES 3 2020, C.A, interpone, Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucién N° 107, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara $IN
LUGAR; el Recurso Interpuesto y CONFIRMA en todas sus
partes, el acto impugnado.
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En fecha 19/03/2025, La sociedad mercantii PRODUCTS &
SERVICES 0 ES 3 2020, C.A, ejerce Recurso Jerdrguico, contra
la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito
que, el acto administrativo del que es autor el Registro de Ia
Propiedad Industrial lesiona los intereses legitimos, personales
y directos de La Recurrente.

Asimismo, sefiala La Recurrente, que el Registro de la
Propiedad Industrial, incurre en flagrante infraccién procesal,
violando el derecho a la defensa, especialmente cuando la
principal oportunidad que tiene La Recurrente, para ser
ejercicio de su derecho, como lo seria, la de ejercer los
recursos legales, se ha visto afectado, mds aln cuando el
momento de presentar el recurso, ha pagado las tasas de
concesién y el registro de la marca sobre la que versa esta
confroversia ha sido otorgado.

vV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, los
alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como la
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documentaciéon 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 aquellas que se parezcan gréfica vy
fonéticamente a ofra ya registrada, para los mismos o
andlogos articulos.

En lo que respecta a la consideracién de similitudes entre
marcas, la Jurisprudenciao® reiterada ha determinado lo
siguiente:

“...este Mdximo Tribunal, en sentencia nimero 514 del
3 de abril de 2001 (rafificada, enfre otras, 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), establecié lo siguiente:

Ante esfas circunstancias, debe la Sala en la presente
oportunidad reiterar que existen diversos elementos a
considerar para determinar si la similitud entre dos
marcas es lo suficienfemente 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 establecid lo
siguiente:

Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.

3 Vid. Sentencia de esta Sala niUmero 1216 del 17 de noviembre de 2016.
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‘En este sentido, 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 docfrina 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
enunciafivo y deberdn ser aplicados a la luz de cada
caso concreto (véanse sentencias de Ila Sala Politico-
Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de
noviembre de 1995, casos: Sdfilo Societa Azionaria
Fdbrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.] y
THE CLOROX COMPANY, respectivamente]. Algunos
de estos pardmetros se enumeran a continuacidn:

a) La confundibilidad entre 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 resultar pues, de Ia
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 su propio
conjunto, constituirian la  imagen figurativa  y/o
fonéfica caracteristica individualizadota a recordar
por el consumidor.
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b) Las marcas grdficas y complejas deben juzgarse en

sU conjunfo vy no por elementos ftomados
aisladamente;

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

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

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

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para gque
exista parecide fonético entre dos marcas
comerciales suficienfe para impedir el regisfro de una
de ellas, es necesario, que tai similitud resulte de la
comparacién que de conjunfo se haga de las marcas,
y no del minucioso andlisis de cada uno de sus
elemenfos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de
1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de
Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).
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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, por lo que, luego de efectuar un
andlisis de la estructura, asi como la acentuacion 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 mixtas, debe analizarse I
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 gue, por su
naturaleza, dentro del conjunto, no quedarian protegidas
gisladamente, por si solas, como un derecho exclusivo de
uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye |a
marca, y no sobre cada uno de sus elementos por
separado.

Asimismo, la confusibn debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta Ig
dpreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la Compc:rocién entre los signos controvertidos
“C3RO ES TR3S" (solicitada) vs. “Cero Estrés” (registrada) se
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evidencia a simple vista gue no existe parecido grafico sin
embargo el parecido fonético es evidente por el significado

propio que llevan las palabras interconectadas entre si. Asf
se decide.

En lo gue respecta al uso y destino marcario, esta Alzada
observa que la marca solicitada “C3RO ES TR3S", estd
destinada a distinguir bebidas de malta y cervezas, en
cambio la marca previomente registrada “CERO ESTRES",
estd destina a distinguir productos para el cuidado de la

piel, cremas limpiadoras, exfoliantes, humectantes, ténicos,
entre ofros.

Ahora bien, de la comparacién conceptual de los usos
marcarios entre ambos signos, se evidencia también a
simple vista que, sus destinos son totalmente disimiles entre si,
toda vez que refieren a productos que en nada son
complementarios, pues por una parte distingue una bebida
vy, por la otra, productos de cuidado personal o cosmético.

En tal senfido, esta Alzada considera que, aungue las
marcas en conflicto posean idénticas caracteristicas
gréficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales

de comercializacion disimiles, hace inocuo esta causal. Asi
se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con el dictamen formulado por
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el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en
el que concluye que, en la comparacién de los signos
marcarios, los productos que distinguen no generan un
riesgo de confusion por ser productos destinados o
consumidores distintos, razén por la cual, la marca solicitada
no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad,
establecidas en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide.

VI
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
gjercicio 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 Publica4 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 el
ciudadano JUAN AGUSTIN ZAMBRANO CARBALLO,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en derecho y
titular de la cédula de identidad N° V-632.844, actuando
con el cardcter de Representante Legal de la sociedad
mercantil PRODUCTS & SERVICES 0 ES 3 2020, C.A.,

4 Vid. Gaceta Oficlal de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014
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SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos 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 Ia
Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del arficulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
nofificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original ¢80 oficina de& origen.

Notifiquese.

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de
2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 19/03/2025, |a ciudadana PATRICIA HOET
LIMBOURG, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho v titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326,
Abogada y Agente de la Propiedad Industrial N° 3227,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la firma
S.C. JOHNSON & SON, INC., INTERPUSO, ante este Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 110 de fecha 31/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucién N° 771, de
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industricl N° 636 de fecha 12/11/2024, la cual declard SIN
LUGAR, lao OPOSICION presentada contfra la solicitud de
registro de la marca comercial PINWI, inscripcion N° 1996-
004268, solicitada por la firma §.C. JOHNSON & SON INC., en
clase 3 internacional, para distinguir: “Pulimento liquido para
metales y cromados."” Por considerar que posee parecido
grdfico, fonético y conceptual con otra marca ya registrada,

%ﬁ Y14,
2 Tomo XIS .

G




L@]'[%vié/ée(& alincriand de @éﬂ%ﬁwe/(a
%o’ﬁ&ﬁ’r& el D oo @/‘}w{'(w-
s Gomercic Nactonal

encontrdndose incursa en la causal prohibitiva de registro
establecida en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industriall,

i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrguico se
ejerce contra el Acto Administrafivo confenido en lo
Resolucion N° 110 de fecha 31/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitido por el Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado gue el acto recurrido, fue
dictado por un dérgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta alzada, el organo superior jerdrquico del mismo,
compete su conocimiento. Asi se decide.

i
ADMISIBILIDAD

Visto y anadlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia gque cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos

! Vid.: Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1954.
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Administrativos?, por lo que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

Al respecto, el acto impugnhado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N© DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lopso para interponer el Recurso Jerdrquico

comenzd a partir del dia 26/02/2025 culminado 20/03/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerérquico, fue interpuesto en fecha 19/03/2025, y al
contrastar esta fecha para con la fecha limite arriba

indicada, se concluye gue el mismo se efectud en tiempo
hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 28/03/1996, mediante tramite N° 1996-004268, o
sociedad mercantil BISONTE C.A, solicitdé ante el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la
marca PINWI clase 03 Internacional.

2 Vid., Gaceta Oficlal de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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En fecha 21/10/1996, mediante Resolucion N° 406, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 402, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ORDENA Ila
publicacion de la marca como solicitada, a los fines que

terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de
OPOSICION a su registro.

En fecha 10/11/2016, La Recurrente interpone escrifo de
OPOSICION, contra la solicitud de registro de la marca antes
mencionada.

En fecha 03/12/2024, |.a Recurrente Opositora, consigna
Recurso de Reconsideracion.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolucion N° 110, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN
LUGAR el Recurso de Reconsideracion, y concede el registro
de la marca.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente ejerce formal el Recurso
Jerdrguico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrifo que, existe parecido
grdéfico como fonético de las marcas en conflicto, aunado al
hecho de gue la marca por la cual hace oposicidon, estd
dirigida a identificar los mismos o andlogos productos que las
gue ampara la marca de su propiedad.
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En este sentido sostiene:

“ ..DE LAS SIMILITUDES GRAFICAS Y FONETICAS
ENTRE LOS SIGNOS: procedemos a realizar una
comparaciéon entre los signos en conflicto,
atendiendo a los principios que rigen el derecho
marcario, para evidencia el parecido y la escasa
distintividad de Ila marca solicitada por la

confraparte.
MARCA REGISTRADA MARCA SOLICITADA
KIWI PINWI
Clase 3 - Pulitura para zapatos | Clase 3 - Pulimento liquido para
en pasta y liguida, cera liquida materiales y cromados.
para zapatos; jabdn de sillas,
shampoo para zapatos.

En virtud de lo anterior, vista la comparacién global, se
desprenden las evidentes semejanzas o nivel, grafico,
ortogréfico y fonético entre el vocablo registrado de su
mandante “KIWI” y la solicitud de la contfraparte “PINWI".

Desde el punto de vista gramatical y fonético, las marcas
presentan una estructura idéntica en cuanto a la canfidad
de silabas y la cadencia de pronunciacién.

En este sentido se observa gue ambas son palabras bisilicas
compuestas por una secuencia vocdlica y consondntica
qgue genera una sonoridad parecida. La Unica diferencia
entre ellas es la consonante inicial “P” en vez de la “K” vy la
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inclusién de la letra “N” en medio, lo cual dltera
minimamente Ia pronunciacién y no es lo suficientemente
marcado para eliminar la posibilidad de confusidn, dado
que la fonética general sigue siendo parecida.

Que ha sido un criterio para este Despacho que “... no
puede acordarse el registro de un signo que reproduzca
ofro ya registrado con simples cambio, manteniendo en su
naturaleza los mismos elemenfos que caracterizan o Ia
registrada’. (Resolucion N° 122 de fecha 28 de julio de 1993,
publicada en la pagina N° 219 Tomo |A del Boletin Oficial de
la_Propiedad Industrial N° 374 correspondiente al 06 de
septiembre de 1993). Siendo esto asi, se debe tomar en
consideracion que la composicidon  “PINWI" pretende
reproducir el signo “KIWI” ya registrado por mi mandante,

con simple modificaciones gue no oforgan distintividad
alguna a la palabra.

Vv
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto v estudiadas como han sido las actas que conforman
el expediente administrativo del caso, los alegatos
esgrimidos por La Recurrente, asi como la documentacidn
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

7 Tomo XIX
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como marcas aquellas que se parezcan gréfica vy
fonéticamente a ofra ya registrada, para los mismos o
andlogos articulos.

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

b

. este M&ximo Tribunal, en sentencia nUmero 514
del 3 de abril de 2001 (rafificada, entre otras, en las
decisiones niUmeros 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 estas circunstancias, debe Ia Sala en la 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. Asf, en la sentencia N°
514 del 3 de abril de 2001 (ratfificada segin sentencia
N° 211 del 10 de mayo de 2001), se establecid lo
siguiente:

‘En este sentido, 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 doctrina vy 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 y deberan ser aplicados a la luz de cada

* 3 Vid. Sentencia de esta Sala nUmero 1216 del 17 de noviembre de 2016,
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caoso 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
Fébrica Italiona Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.)
y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos
de estos pardmetros se enumeran a continuacion:

a) La confundibilidad entre 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 confusion debe resultar pues, de la
comparacién que se haga a simple vista o de ser
oida., En este examen debe también apreciarse el
impacto gque pueda producir el o los elementos que,
por resaltar suficientemente dentro de su propio
conjunto, constituiian la  imagen figurativa vy/o
fonética caracteristica individudlizada a recordar por
el consumidor.

b) Las marcas graficas y complejas deben juzgarse en

sU conjunto y no por elementos tomados
aisladamente;

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

d) Debe considerarse fambién, la naturcleza de los
bienes que prefende Iidenfificar lo marca; si

/0\ A U
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pertenecen a la misma clase, su esfructura y su
dmbito comercial'.

Ratificando el criterio antes franscrito, 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 fonético entre dos marcas
comerciales suficiente para impedir el registro de una
de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la
comparacién gue de conjunto 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
Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, Ia confusidn debe resultar de una simple
comparacién de ambos signos y ftomando en cuenta
la apreciacién de la fuerza expresiva o de impacto en
el consumidor, por lo que, luego de efectuar un
andlisis de la estructura, asf como la acentuacién que
debe tomarse en cuenta para establecer las
diferencias entre las marcas nominativas en conflicto,

en el presente caso se observa (...)" (Sic). (Resaltado
de esa Sala).

De lo anteriormente sefialado, se observa que 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, dentro del conjunto, no
guedarian protegidas aisladamente, por s solas, como un

Tomo XIX. “ Wi, o5
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derecho exclusivo de uso, pues el regisiro es sobre &l
conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de
sus elementos por separado.

Por otra parte, la confusion debe resultar de una simple
comparacion de ambos signos, tomando en cuenta la

apreciacion de la fuerza expresiva o de impacto en el
consumidor.

Al efectuar la comparacién entre los signos controvertidos
“KIWI" cuyo titular es S.C. JOHNSON & SON, INC, vs. “PINWI”
solicitada por la sociedad mercantil BISONTE C.A., no se
evidencia una completa similitud fonética, lo que no podria
generar riesgo de error o confusién en el publico consumidor,

En lo que respecta al argumento del parecido gréfico y
fonético, que pudiere inducir en error al publico consumidor,
en cuanto al origen empresarial de la marca, esta Alzada
considera que, aungue las mismas posean idénticas
caracteristicas grdficas y fonéticas, el hecho de establecerse
usos y canales de comercializacién disimiles, hace inocuo
esta causal. Asi se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada
concuerda completamente con el dictamen formulado por
el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en
el que concluye que, en la comparacion de los signos
marcarios, los productos que distinguen no generan riesgo
de confusidon por ser productos destinados o consumidores
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distintos, razén por la cual, la marca solicitada no se
encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad,
establecidas en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide.

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 PUblicao4 en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMEROQ: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana PATRICIA HOET LIMBOURG, venezolana, mayor de
edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de
identidad N° V-9.970.326 Abogada y Agente de la
Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el cardcter de
Apoderada Legal de la firma S§.C. JOHNSON & SON, INC.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos 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

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014

11
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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 Orgénica de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

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

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su ofici e origen.

Notifiquese.

\ --e—.;;._- de Comercio Nacionai
Decretongamde feafia 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6,794, Extraordinario de esa misma fecha

5 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de
2010.
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MIPPCON/DM-N° U § 4

ANOS 215°, 164°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano ENRIQUE CHEANG VERA,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en derecho y
fitular de la cédula de identidad N° V- 6.976.602, Abogado
en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO baijo el N° 50.837,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.622, actuando con
el cardcter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil
brasilefica ELGIN S/A, INTERPUSO, ante este Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico
contra el Acto Administrativo emaonado del Servicio
Auténomo de la Propledad Intelectual (SAPI), contenido en
la Resolucion N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracién, interpuesto contra la Resolucién N° 771, de
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su vez declard
SIN LUGAR, el escrito de OPOSICION al registro de la marca
comercial “ELGIN”, solicitada por la sociedad mercantil
norteamericana  ELGIN  INDUSTRIES, INCORPORATED,
mediante el frdmite N° 2017-015474 en clase 21
Internacional, 7 Nacional, para distinguir: “"Rodamientos a
bolas, palieres para drboles de fransmisién,..." entre otros,
OTORGANDO a esta Ultima, el registro de la marca.

14 Tomo XIX
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COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resoluciéon N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 439 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Iq
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un érgano que es dependiente jerérquicamente
de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
y, siendo esta Alzada, el 6rgano superior jerdrquico del
mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Asf se
decide.
il
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia gue cumple con los extremos exigidos en el
arficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos’, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado o La Recurrente que se opone al Registro,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981,
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De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrguico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hébil para ello. Asl se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 12/09/2017, mediante trdmite N° 2017-015474, |o
sociedad mercantii norteamericana ELGIN INDUSTRIES,
INCORPORATED, solicité ante el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca “ELGIN”,
en clase 21 Internacional 07 nacional, para distinguir:
"Rodamientos a bolas, palieres para drboles de transmisidn,
dispositivos de mando de mdquinas o motores, cilindros de
motores y mdaquings, juntas (parfes de motores), pistones de
motores, pistones (partes de mdquinas o de motores), bielas
de mdquinas o de motores, rodamientos a rodillos, vdlvulas
de mdquinas, vdlvulas [partes de mdadquinas) (productos
nacionales y/o extranjeros"

En fecha 21/05/2018, mediante Boletin de la Propiedad
Industricl N° 583, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ordend la publicacién de la marca
“ELGIN”, a los fines que todo aquel que considere estar

aofectado por su registro, ejerciera el derecho de
OPOSICION.
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En fecha 27/06/2018, o ciudadana MARIANELLA MONTILLA
RIOS, Abogada en ejercicio, INPREABOGADO N° 66.907,
titular de la cédula de identidad N° V.- 11.307.067, v Agente
de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
brasilefia ELGIN $/A, interpone escrito de OPOSICION al
registro de la marca solicitada, por considerarla fonética,
grafica y conceptualmente confundible con su marca
previomente registrada.

En fecha 16/01/2019, lo sociedad mercantii ELGIN
INDUSTRIES, INCORPORATED, da contestaciéon a la Oposicién
formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el Boletin de lo Propiedad Industrial N® 636 en fecha
12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la oposicion interpuesta y, por
tanto, OTORGA el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil brasilefa ELGIN
$/A, en lo adelante “La Recurrente Opositora"”, ejerce
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucion N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca.
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En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.,

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe
parecido grdéfico, fonético y conceptual (destino de
productos) de la marca a la que hace oposicion, en
comparacién con la marca de su propiedad previamente
registrada.

Alega gue la marca “ELGIN" (diseno), es una marca de
origen brasilefo que fabrica y comercializa
electrodomésticos y productos electrénicos con mds de
setenta (70) afios de experiencia en el mercado.

Alega que, la marca “ELGIN", cuenta con varios registros
otorgados previamente a su favor por el Instituto Nacional de
Propledad Intelectual de Brasil, en clase 07 Internacional, los
cuadles identifica con la siguiente numeracion: 903882493,
903882540, 903538822, 901154601, 923993312, y 901154555,

Asimismo, aduce que posee el registro a su favor de la
marca “ELGIN" en clase 07 otorgado en otros palses como
Argentina y Uruguay.

Sostiene que, posee registro a su favor por parte del Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), de la marca
“ELGIN", en las clases 11 y 09 Internacional.

18 Tomo XIX
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En este contexto sostiene que, si bien es cierto que en
territorio venezolano no posee el registro de la marca
"ELGIN" en clase 07 Internacional, ello no quiere decir que, el
publico consumidor no pueda incurrir en error al creer
falsamente el origen empresarial de la marca, por lo que el
sigho al que hace oposicidn, se encuenitra incurso en la
disposicion prohibitiva prevista en el numeral 12 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Aseverd gue, la marca concedida y que hace oposicién, no
puede coexistir con su marca previomente registrada, toda
vez que, los productos gue ambas distinguen son los mismos,
lo cual hace inducir en error al pUblico consumidor.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, a los fines de establecer ¢, la decision
emanada por el érgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada por
La Recurrente Opositora, se centraliza en la identidad
gréfica, fonética y conceptual de la marca a la gue
concedieron el registro.

Tales supuestos se configuran en el numeral 11 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prevé:

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela, Nomero 25.227, de fecha
10/12/1956.
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Ley de Propiedad Industrial:

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

()

11) Lo marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otra ya registrada, para los
mismos o andlogos arficulos..."."”

De lo anteriormente sefalado, se observa gue la norma
juridica establece, dos (02) supuestos de hecho para ser
aplicada, El Primero: Que refiere al parecido grdfico como
fonético con otra marca ya registrada, y El Segundo: Que
refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad
conceptual) en los mismos © andlogos productos con ofra
ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacién, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversion en publicidad vy
mercadeo gue readliza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error, al
establecer el origen empresarial de la marca.

En el caso que nos ocupa, g simple vista se aprecia que
ambas marcas: “ELGIN" (solicitada y concedida) vs “ELGIN”
(oponente), comparten la misma composicién grdfica y
fonética, lo cual, sin duda configura el primer supuesto de
hecho mencionado por la horma. Asi se declara.
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En cuanto al segundo supuesto de hecho, que es aguel que
corresponde al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a la marea solicitoda, ésta se destinara o
distinguir: "Rodamientos a bolas, palieres para drboles de
fransmisién, dispositivos de mando de mdquinas o motores,
cilindros de motores y maquinas, juntas (partes de motores),
pistones de motores, pistones (partes de mdquinas © de
motores), bielas de maquinas o de motores, rodamientos a
rodillos, vdlvulas de maquinas, vdlvulas (partes de mdquinas)
(productos nacionales y/o exiranjeros”.

En lo gue respecta a la marca registrada (oponente), se
verificd que se encuentra registrada ante el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo las
clasificaciones 02 y 11 internacional y, por tanto, se destinard
a distinguir:

Clasificacion 09 _Internacional, “aparatos € instrumentos
cientificos o de investigacion, los equipos audiovisuales y de
tecnologia de la informacién y los equipos de seguridad y
salvamento”,

Clasificacién 11 Internacional, “aparatos e instalaciones de
confrol de ambiente, en particular de alumbrado, coccién,
enfriamiento y saneamiento”.

De la comparacién conceptual efectuada a los destinos
marcarios mencionados, se observa que la marca solicitada
y que le fue concedida el registro, estd destinada a distinguir
productos que corresponden o componentes de

o
-,
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maguinarias y motores, en camble gue, Ia marca oponente
y previomente registrada, estd destinada a distinguir
productos que corresponden a aparatos e instrumentos de
medicién.

De lo anterior comparacion de uUsos marcarios, resulta
forzoso para esta Alzada concluir que, tanto la marca
solicitada, como la marca previamente registrada u
oponente, estdn destinadas a distinguir productos o servicios
totalmente distintos o disimiles entre si, los cuales, no pueden
complementarse ni ufilizar cancles de comercializacion
similares, es decir, no son productos o servicios anélogos o
que se puedan complementar de alguna manera. Asi se
declara.

En virtud de la conclusidn anterior, el riesgo de confusidn en
el publico consumidor no podria operar, toda vez que los
destinos marcarios corresponden a consumidores distintos,
hecho este gue desvirtUa la configuracién de la segunda
causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Asi también se
declara.

Ahora bien, aclarado los destinos marcarios, vale mencionar
lo que la Doctrina ha sefalado en la materia, y al respecto,
el érgano registral mediante Resolucion N° 86648 de fecha
08/11/1965, vigente, dictaminé lo siguiente

3 Vid. Resolucion N° 846 de fecha 03/11/1945, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 117 de fecha 25/04/1966, pdginas 471 al 473, caso:
Oposicién Marca "RAPID" (etigueta-conjunto), Clase 44, por existir “RAPIDEX".
Extraido de la obra PATENTES Y SIGNOS DISTINTIVOS de la Autora Hildegard
Ronddn de Sanso, Universidad Central de Venezuela, 1968, pagina 130.
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"Aun cuando dos marcas presenten parecido, el
mismo no puede impedir su coexistencia en el
mercado si los productos o los cuales se destinan
son diferentes".

(Resaltado que destaco).

De lo anteriormente sefialado, resulta forzoso para esta
Alzada concluir que, la declaratoria sin lugar de la oposicidn
interpuesta y, su confirmatoria en la respuesta al Recurso de
Reconsideracion, efectuada por el Servicio Auténomo de la

Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho. Asf se
decide.

VI
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20
del arficulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracién Piblica4, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrguico que hace
Oposicion a la marca concedida, interpuesto por el
ciudadano ENRIQUE CHEANG VERA, venezolano, mayor de
edad, civimente hdébil en derecho vy titular de la cédula de
identidad N° V- 6.976.602, actuando con el cardcter de
Apoderado Legal de la sociedad mercantil brasilefia ELGIN
S/A.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariaona de Venezuela N° 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014,
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SEGUNDQ: CONFIRMA, en todas 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 QOrgdnica de la
Jurisdicciéon Contencioso Administrativa’ concatenado con
el numeral 1 del artfculo 32 ibidem, dentro del término de
cienfo ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
hotificacion. |

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente origipdl ¢ su oficina)l de origen.

Notifiguese.

/
Dgg

REPUBT
INISTERIO

LUISENTONIONVILLEGAS RAMIREZ

Ministra\del Poder Populgf de Comercio Nacional
Decr&f{&N® 491440 fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V NN il xtra@rdinario de esa misma fecha

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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Caracas, 3y JUL 2025
ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano ENRIQUE CHEANG VERA,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy
titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado
en ejercicio, inscrito en el INPREABOCGADO bajo el N° 446.907,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con
el cardcter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil
espafola EL POZO ALIMENTACION, S.A., INTERPUSO, ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado del
Servicio Autéonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucidn N° 152 de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucién N° 771, de
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su vez declard
SIN LUGAR, el escrito de OPOSICION al registro de la marca
comercial “BIENSTAR”, solicitada por la sociedad mercantil
DISTRIBUIDORA GIORDANO, C.A., mediante el trédmite N°
2017-008240 en clase 29 Internacional, 46 Nacional, para
distinguir: “Carne, pescado, carne de ave y carne de cazq,
exfractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres
en conserva, congeladas, secas y cocidas, caldos
deshidratados, sopas consomeés, cremas, jaleas, confituras,
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entre ofros”, OTORGANDO o esta Ultima, el registro de la
marca.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrguico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucién N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Visto y anadlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
arficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguidd pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado @ La Recurrente que se opone dal Registro,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial

! vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lopso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrguico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hdbil para ello. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 22/05/2017, mediante trdmite N° 2017-008240, Ia
sociedad mercantil DISTRIBUIDORA GIORDANO, C.A., solicité
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
el reqistro de la marca “BIENSTAR”, en clase 29 Internacional,
46 nacional, para distinguir: “Carne, pescado, carne de ave
y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas, caldos deshidratados, sopas consomés, cremas,
jaleas, confituras, entfre otfros”

En fecha 05/10/2017, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 578, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ordend la publicacién de la marca
“BIENSTAR", a los fines que todo aquel que se considere estar
aofectado por su registro, ejerciera el derecho de
OPOSICION.
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En fecha 08/02/2018, la ciudadana MARIANELLA MONTILLA
RIOS, Abogada en ejercicio, INPREABOGADO N°66.907,
titular de la cédula de identidad N° V.- 11.307.067, y Agente
de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
espafiola EL POZO ALIMENTACION, C.A., interpone escrito de
OPOSICION al registro de la marca solicitada, por
considerarla  fonética, grdfica y conceptualmente

confundible con su marca previamente registrada “EL POZO
BIENSTAR".

En fecha 02/10/2018, la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA
GIORDANQ, C.A., da contestacién a la Oposicion formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha
12/11/2024, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la oposicidn interpuesta vy, por
tanto, OTORGA el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil espanola EL
POZO ALIMENTACION, C.A., en lo adelante “La Recurrente
Opositora”, ejerce Recurso de Reconsideracidn contra la
negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucidén N° 1562, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
intferpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca.

28 Tomo XLX 7
4
J/




@?e}&fé?m mhrﬂ-rfmw e @gg’wa{z
Gffoiterio del O oider @:&r&r
e Comercie Wieional

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe
parecido grdafico, fonético y conceptual (destino de
productos) de la marca a la que hace oposicion, en
comparacién con la marca de su propiedad previamente
registrada.

Sostiene que, es fitular de la marca “EL POZO BIENSTAR”,
Registro N° 356.319-P, en clase 29 Internacional, lo que le da
el derecho a que nadie mds puede usar un signo idéntico o
similar.

Refiere que, la marca a la que hace oposicidon “BIENSTAR”,
distingue los mismos productos que su marca “EL POZO
BIENSTAR", y que ambas se encuentran en la misma clase 29
Internacional, utilizando idénticos canales de distribucién,
comercializacién y medios de publicidad, por tratarse de los
mismos productos en el sector alimentos.

Que, para que ambas marcas puedan coexistir, deben ser
suficientemente distintivas, para evitar conflictos y asegurar
su proteccién legal.

Que, los consumidores visualizardn ambas marcas como
idénticas, pudiendo creer faciimente que se trata de los
mismos productos, o bien, que dichos productos tienen la
misma procedencia empresarial.

3% otk Poo, e
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Que, al tratarse de productos de consumo masivo, propio
del sector de los alimentos, el consumidor no se detiene o
realizar un andlisis pormenorizado de la marca gue lleva.

En virtud de todo lo expuesto, considera que la marca a la
gue hace oposicidn, se encuentra incursa en las causales de
improcedencia de registro, establecidas en los numerales 11
y 12 del Articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial2.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, en concordancia con la norma
juridica aplicada al caso, a los fines de establecer, si la
decision emanada por el érgano registral, es conforme a
derecho.

En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la
identidad gréfica, fonética y conceptual de las marcas en
conflicto, hechos estos contemplados como causales
impeditivas de registro, previstas en el numeral 11 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

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

()

? Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela, NUmero 25.227, de fecha
10/12/1956.
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11) La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

"nn

articulos...".

De la cita, se desprende en forma clara, dos (02) supuestos
de hecho para ser aplicada, El Primero: Que refiere dal

parecido grafico y fonéfico con otra marca ya registrada, y
El_Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca
solicitada, (idenfidad conceptual) en los mismos o andlogos
productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacién, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversidén en publicidad y
mercadeo que redaliza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por otra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

Vale mencionar que, esta norma juridica es aplicable,
cuando la marca objeto de andlisis, comrresponde a la
tipologia denominativa, pero cuando estamos en presencia
de marcas mixtas, el andlisis cambia, toda vez que debe
hacerse la evaluacion en el conjunto marcario por completo
y no en sus partes por separado, pues es asi que ha sido
creada para que sea distinguida por los consumidores.

El Autor Fernando Fuentesd en su obra MANUAL DE LOS
DERECHOS INTELECTUALES, define estas fipologias de marcas,
a saber:

3 Fernando Fuentes Pinzén, Manual de los Derechos Intelectuales, Vadell
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"4.1.1. Los signos perceptibles por la vista

o Marcas Denominativas o Verbales
Es aquella integrada por una o varias letras,
digitos, numeros, palabras, frases o
combinaciones de ellos que constituyen un
conjunto legible y pronunciable. El elemento
diferenciador es precisamente el término visual
que la compone (conforma)l. Es igualmente
visible por las denominaciones que integran la
marca, asi podrdn ser: Denominaciones de
Fantasia; Denominaciones Arbitrarias;
Denominaciones Evocativas o Sugestivas vy
Denominaciones de Grafia Especial.
{red)
® Marcas Mixtas o Compuestas
Es aquella que estd conformada por una
combinacion de elementos denominativos y
figurativos, siendo protegible como un conjunto.
Ejemplo de este tipo de marcas lo conforma la
Marca Mc Donalds con sus famosos anillos
dorados o BMW con su escudo.”,
(Resaltado y subrayado que destaco).

Vale mencionar que, en el caso de las marcas mixtas, existe
una excepcion a la regla sobre el andlisis del conjunto, y
sucede cuando uno de los elementos que la integran,
resalta  de forma preponderante, al resto de los
componentes.

Hermanos Editores, C.A., Caracas - Venezuela, 2006, pdgina 118.
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Dicho elemento, se aprecia normalmente en la parte
denominativa de la marca, hecho éste que merece especial
atencién, a los fines del andlisis respectivo. En este sentido, el
autor Carlos Fernédndez Novoa en su obra TRATADO SOBRE
DERECHO DE MARCAS* nos ilustra sobre este tema, a saber:

“...a la hora de comparar una marca mixta con
ofro signo distinfivo, deben aplicarse tanto Ia
pauta de la vision en conjunto como la ulterior
pauta antes expuesta; q saber: la de la
supremacia del elemento dominante que
impregna __la _visibn _de conjunto _de Ig
correspondiente _marca. Por consiguiente, de
manera paralela a lo que sucede en la hipdtesis
de la comparacién de las marcas denominativas
complejas, en el caso de que en la comparacién
entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el
elemento dominante de la pertinente marca mixta.

Como seguidamente se expone de ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta estd
constituido por el componente denominativo de la
misma. (.. cuando en la comparacién entre
signos distinfivos participa una marca mixta, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el
elemento denominativo prevalece, por regla
general sobre el componente grdfico o figurativo
[...). La primacia de esta pauta se basa en que,
(...] ala hora de adquirir productos revestidos con

4 FERNANDEZ NOVOA, Carlos "Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda
Edicién, Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales, Madrid, Espafia, 2004,
pdg. 338 y 339.
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una marca grdfico-denominativa, el publico
demanda Jos productos en el comercio
sefialdndolos por su denominacién Y ho
grdéficamente..."

(Resaltado que destaco).

Ahora bien, en el caso que agul nos ocupa, esta Alzada
aprecia que las marcas en conflicto, corresponden a lo
fipologia mixta, lo cual, en principio, obliga su examen en
fodo el conjunto marcario, teniendo especial atencién, en
deferminar la existencia del elemento denominativo en
ambos signos.

Al determinar la existencia de dicho elemento, éste nos
permitird establecer en el examen de fondo, si existe similitud
grdfica, fonética y conceptual en ambos signos.

En este sentido, efectuando el andlisis de los conjuntos
marcarios, se tiene lo siguiente:

En lo que respecta o la marca registrada “EL POZO
BIENSTAR"”, la denominacién “bienstar”, su grafia  estd
compuesta en letras minUsculas, cursivas, de color blanco,
mds grandes que el resto del componente grdfico, lo gque
hace que, a simple vista, resalte sobre el resto del conjunto
marcario, convirtiéndolo en el elemento denominativo.
Todos ellos, se encuentran contenido dentro de una figura
que asemeja un corazon.

En lo que respecta a la marca opositada “bienstar”, resalta
fambién que su grafia, se encuentra en letras minUsculas de
color blanco, cursivas, en un tamafo que la destaca del
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resto del conjunto marcario, lo que la hace el elemento
denominativo, todos ellos contenidos en una figura que, a
diferencia de su competidor, es un édvalo horizontal.

De conformidad con lo anterior, tenemos que la parte
resaltfante en ambos signos marcarios es, la expresidon
“bienstar”, hecho éste que imprime la fuerza distintiva de los
conjuntos marcarios supra analizados como elemento
denominativo, lo cual obliga a su examen de fondo.

En este orden de ideas, se ftiene que, del examen
comparativo de los signos, “EL POZO BIENSTAR” (registrada)
vs “BIENSTAR” (solicitada), ambos comparten la misma
composicion grdfica y fonéfica, en lo que respecta al
elemento denominativo “bienstar”, lo cual, sin dudag,
configura el primer supuesto de hecho mencionado en el
numeral 11 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.
Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el
destino o uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos
signos, estdn destinados a distinguir productos alimenticios
de consumo masivo, comprendidos en la misma clase 29
Internacional, por lo cual, utilizaran los mismos canales de
comercializacion y distribucidn, hecho éste que, encuadra
en el segundo de los supuestos de hecho previsto en el
numeral 11 del arficulo 33 de la ley de Propiedad Industrial.
Asi fambién se declara.

Por otra parte, la comparacién visual de las marcas
confrontadas; se aprecia que el término “bienstar” en
ambos signos, es lo primero que va a percibir el publico
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consumidor, aprecidndose igualmente que, su componente
grdfico, estd distinguido en letras minUsculas de un tamano
mayor que destaca dentro del conjunto marcario, y en este
aspecto, ambos signos son similares entre si, ademds de estar
contenidas en una figura que resalta la denominacién
marcaria, hecho éste que hace estimar el parecido de los
conjuntos marcarios. Asi se declara.

Ahora bien, en virtud de lo anterior, esta Alzada concuerda
con La Recurrente en qgue el riesgo de confusidn en el
pUblico consumidor es evidente, en razdn que existe
identidad gréfica, fonética y conceptual, ademds de cierto
parecido visual en el aspecto denominativo de ambos
conjuntos marcarios, por lo que todo ello incide en el publico
consumidor a incurrir en error al momento de identificar la
procedencia empresarial de la marca. Asi se decide.

En fuerza de todo lo expuesto, esta Alzada considera que la
marca solicitada y a la cual se le hace oposicidn, se
encuenira dentro de las causales prohibitivas de registro,
previstas en 1os numerales 11 y 12 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

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 Administracion PUblica’, en concordancia

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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con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico gque hace
Oposicidon a la marca concedida “BIENSTAR” mediante
trdmite N° 2017-008240 en clase 29 Internacional, 46
Nacional, interpuesto por el ciudadano ENRIQUE CHEANG
VERA, actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil espafiola EL POZO ALIMENTACION, S.A.

SEGUNDO: REVOCA, en todas sus partes el Acto
Administrativo contenido en la Resolucién N° 152 de fecha
03/02/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639 en fecha 25/02/2025, y la Resolucién N° 771, de fecha
02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 636 de fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la
improcedencia de la Oposicidn interpuesta contra lao
solicitud N° 2017-008240, correspondiente a la Marca
opositada “bienstar”.

TERCERO: NIEGA |ao concesidn de registro de la marca
“bienstar” framitada mediante solicitud N° 2017-008240.

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 arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativaé concatenado con

6 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariona de Venezuelg N° 39.45]1 de
fecha 22 de junio de 2010.
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el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

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

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su ofici e origen.

Notifiquese.

EGAS RAMIREZ
Miniskp del Poder Pppular de Comercio Nacional

Dot 2 N° 4.987/de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B. . Extragordinario de esa misma fecha.
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RESOLUCION

En fecha 18/03/2025, lo ciudadono MAGDALY SANCHEZ
ARANGUREN, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil
en derecho vy fitular de la cédula de identidad N° V.-
7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO baijo el N° 47.172, vy
Agente de la Propiedad Industrial N° 2,441, actuando con el
caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., INC, INTERPUSO, ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerérquico contra el Acto Administrativo, emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideraciéon inferpuesto contra la Resolucion N° 843 de
fecha 06/12/2024, que declard SIN LUGAR el escrito de
OPOSICION presentado contra el registro de la marca
“EVOLUX", solicitud N° 2019-010567, en clase 12
internacional, para distinguir: "Neumdaticos para medios de
entrega: Neumdticos, Neumdticos de Automdviles;
Neumdtficos de Automoviles Agricolas, Neumdaticos de
Aviones, Neumdticos de Camiones, entre ofros.".
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i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, emanada por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

il
ADMISIBILIDAD

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

' Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario de
fecha | de julio de 1981.
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Al respecto, el acto impughado fue efectivamente
nofificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025,

emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,

comenzd el dio 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de idecs, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 18/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presenté
en tiempo habil. Asi se declara.

il
ANTECEDENTES

En fecha 05/12/2019, Lo sociedad mercantii SHANDONG
LINGLONG TYRE CO., LTD, solicité ante el Servicio Autbnomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca
EVOLUX, clase 12 Infernacional para distinguir: “Neumdticos
para medios de enfrega: Neumdticos, Neumdticos de
Automadviles; Neumdticos de Automoviles  Agricolas,
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Neumdticos de Aviones, Neumdticos de Camiones, entre
otros.”

En fecha 18/09/2020, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin de la Propiedad Industrial
N° 602, ORDENA la publicacién de la marca como solicitada,
a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo
derecho de OPOSICION.

En fecha 15/03/2021, la sociedad mercantii GLOBAL TRADE
PANALUX Z. L, INC, presenta escrito de OPOSICION.

En fecha 18/08/2021, La Recurrente, consigné escrito de
Contestacién a la OPOSICION formulada.

En fecha 14/01/2025, La Recurrente Opositora, consigna
Recurso de Reconsideracion.

En fecha 18/03/2025, La sociedad mercantil GLOBAL TRADE
PANALUX 2. L., INC., ejerce Recurso Jerdrquico, contra el
Acto Administrativo, contenido en la Resolucion N° 107 de
fecha 29/01/2025.

v

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en su escrito, lo siguiente:

e
Zx S ORL 1
(o5 N
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&
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Que su representada goza de legitima cuadlidad y estando
dentro del plazo legal establecido, para interpone el Recurso
Jerdrquico, contra la Resolucion que confirma la concesion
de la marca, de conformidad con lo previsto en la Ley

Orgdnica de Procedimiento Administrativo. (LOPA), en su
articulo 95, a saber:

Arficulo 95. "El recurso jerdrquico procederd cuando el érgano
inferior decida no modificar el acto de que es autor en la
forma solicitada en el recurso de reconsideracion. El
interesado podrd, denfro de los quince (15} dias siguienfes a fa
decision a la cual se refiere el parrafo anterior, interponer el
recurso jerdgrquico direcfamente para ante el Ministro".

Todo ello, en concordancia con el articulo 85 de la
(LOPA), que establece:

Articulo 85, “"Los interesados podrdn interponer los recursos g
que se refiere este capitulo confra todo acto administrativo que
ponga fin @ un procedimientfo, imposibilite su confinugcion,
cause indefension o lo prejuzgue como definitivo, cuando
dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legitimos,
personales y directos”.

Visto lo anterior, se evidencia que el precitado acfo causa
graves perjuicios o nuestros derechos particulares y de
acuerdo con lo establecido en el mencionado articulo, se
evidencia que el acto es recurrible.

Que la presente Decision genera un RIESGO DE CONFUSION,
gue es evidente y se manifiesta en el parecido entre ésta y
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nuestro registro, los cuales podria llevar al consumidor a
pensar gue la marca solicitada es un derivado de nuestros
derechos previos; cosa que no es cierta y que debe evitarse,
para garantizar la proteccién de los consumidores y el
respeto del origen empresarial de los productos y servicios
amparados por nuestra marca.

FRIGILUX ~__EVOLUX
REGISTRO PREVIO MARCA SOLICITADA

Nuestra marca especialmente FRIGILUX es una marca muy
popular y reconocida en el mercado nacional de
electrodomésticos con una antigledad de mds de 58 aros,
habiendo superado muchas etapas en nuestro mercado vy
consolidandose con una de las principales marcas en el
sector de los electrodomésticos.

En el caso que nos ocupa se puede evidenciar la gran
similitud que tiene ambos signos FRIGILUX y EVOLUX, al
compartir el mismo numero de fonemas y el mismo orden de
sonidos.
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i
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, vistos los argumentos presentados, por La
Recurrente Opositora, pasa a resolver los mismos, como
sigue:

Se aprecia, que La Recurrente, centra su denuncia en la
transgresion al derecho de prelacién y preferencia de
registro, los cuales afirma que le asisten, indicando al efecto
que framité la marca ante que su competidor Opositado,
circunstancia ésta, que aduce no evalud en su oportunidad
el érgano registral,

Tal aseveracién, hace estimar que la administracién de
marcas, en su momento, no tomd en cuenta esta
circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la marca
en conflicto.

Asimismo, alegd que tanto la marca de La Recurrente
opositora vy la registrada, son idénticas y, por lo tantfo, le
afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido
fonético, y las semejanzas en sus imégenes, lo cual, puede
trasmitir erébneamente la idea que La Recurrente opositora,
este lanzando un nuevo producto.
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A los fines de resolver la denuncia alegada por La
Recurrente, esta Alzada, conviene traer a colacién, lo
previsto en el numeral 11 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial 2, que senala:

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

1] La marca que se parezca grdfica o fonéticamente a
otfra ya registrada, para los mismos o andlogos articulos".

De lo anteriormente sefialado, se observa, la existencia de
dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el
registro de una marca, estos son:

a- Parecido fonético y
b- Parecido grdafico

En tal senfido, es necesario sefalar, que la Doctrina y la
Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, gue son “los
productos asociados a las marcas”. En el caso que nos
ocupa, se descarta el parecido grdéfico, toda vez que los
conjuntos marcarios comparados, No se parecen enfre si y

2Vid Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25,227, de fecha
10/12/1956

.....
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con respecto al parecido fonético, La Recurrente Oponente,
justifica, que la palabra “FRIGILUX", contiene parecido a su
competidora opositada “EVOLUZ",

Ahora bien, de la comparacion de ambos signos marcarios,
se aprecia a simple vista, que no existe similitud entre ambos,
por ser su composicion grdfica diferente.

Por oftra parte, para verificar si pueden coexistir
pacificamente en el mercado, la semejanza o identidad de
las palabras que fitulan una marca, segun la Jurisprudencia y
la Doctrina reiterada, sefiala que no es suficiente para su
negativa, mds cuando distinguen productos de diferentes
clases, observando que pueden subsistir en el mercado, sin
riesgo de confusion, aunado a gue estamos ante productos
con servicios y actividades distintas, siendo sus canales de
distribucion y ventas disimiles, en virtud de sus diferentes
clasificaciones. Asi se declara.

En virtud de lo antes sefalado, este superior jerdrquico
concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende,
agregando que, al realizar el estudio de la imagen grdfica y
fonética de la marca, es necesario estudiarlas de forma
global, por cuanto a la que se les realizé la oposicion, se
aprecia que contienen nombres distintos, similares solo, en
una palabra, de la marca conocida LUX, siendo esta Ultima,
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la que destaca los conjuntos marcarios opositados, por lo

que no genera dudas de la identidad de ambas. Asi se
declara.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con
Rango, Valor y 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:

PRIMEROQ: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana MAGDALY SANCHEZ ARANGUREN, venezolana,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrifa en el
INPREABOGADO bajo el N° 47,172, y Agente de la Propiedad
Industricl N° 2.441, actuando con el cardicter de Apoderada
Legal de la sociedad mercantil GLOBAL TRADE PANALUX Z, L.,
INC.

3 vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 6,147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

10
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SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los
actos administrativos recurridos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 gjusdem, se adyvierte 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 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

n Propiedad

4 vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariona de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.

11
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RESOLUCION
En fecha 19/03/2025, el ciudadaono JOAQUIN NUNEZ
LANDAEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 15.665.252,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.763, actuando con
el cardcter de Apoderado Legal de Ja sociedad mercantil
panamefic APOMARCAS AMERICAS, S.A., INTERPUSO, ante
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacionadl,
Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado
del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucidn N° 152 de fecha 03/02/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucion N° 771, de
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su vez, declard
SIN LUGAR, el escrito de Opesieién al registro de la marca
comercial “TORIGRAS”, solicitada por el ciudadano
RIGOBERTO JOSE URDANETA ROMERO, titular de la cédula de
identidad N° V.- 7.899.131, mediante el trdmite N° 2017-
006119 en clase 6 Nacional y 5 internacional, para distinguir:
“Productos farmacéuticos, veterinarios e  higiénicos,
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sustancias dietéticas para uso médico, productos para la
destruccidon de animales dafiinos, fungicidas, herbicidas.”,

OTORGANDO a éste Ultimo, el registro de la marca.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrguico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la:
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado gue el acto recurrido, fue
dictado por un érgano dependiente jerdrquicamente de
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional v,
siendo esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo,
en consecuencia, compete su conocimiento. Asf se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado o La Recurrente que se opone al Registro,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrguico
fue interpuesto en fecha 19/03/2025, es decir, antes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye gue se efectud en
tiempo hdbil para ello. Asf se declara.

11
ANTECEDENTES

En fecha 04/04/2017, mediante trédmite N° 2017-006119, el
ciudadano  RIGOBERTO  JOSE  URDANETA  ROMERO,
venezolano, civiimente hdbil en derecho, soltero vy fitular de
la cédula de identidad N° V.- 7.899.131, solicité ante el

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981,
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Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “TORIGRAS", en clase é Nacional, 5
Internacional, para distinguir:  “Productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos, sustancias dieféticas para uso
médico, productos para la destruccidn de animales daninos,
fungicidas, herbicidas.™

En fecha 01/09/2017, mediaonte Boletin de la Propiedad
Industrial N° 577, El Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ordend la publicacién de la marca
“TORIGRAS", a los fines que todo cquel que se considere

ofectado por su registro, ejerciera el derecho de
OPOSICION.

En fecha 15/11/2017, la ciudadana ROSNEIVA LAPREA
BUZELLI, fitular de la cédula de identidad N° V.- 9.878.562,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil brasilena MARKATRADE INC. interpone
escrito de OPOSICION al registro de la marca solicitada, por
considerarla  fonética, grdfica y conceptualmente

confundible con Ila marca previamente registrada
“TORIVAS".

En fecha 15/03/2018, la sociedad mercantil TEREPAIMA
ALIMENTOS, C.A., da confestacion a la Oposicidn anterior.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha
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12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la oposicion interpuesta vy, por

tanto, OTORGA el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, |a sociedad mercanti APOMARCAS
AMERICAS, S.A., en lo adelante “La Recurrente Opositora”,
ejerce Recurso de Reconsideracidon contra la negativa
anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resoluciéon N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca.

En fecha 19/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

V'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, en concordancia con la norma
juridica aplicada al caso, a los fines de establecer, si la

decision emanada por el érgano registral, es conforme a
derecho.
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En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la
identidad grdfica, fonética y conceptual de las marcas en
conflicto, hechos estos contemplados como causales
prohibitivas de registro, prevista en el numeral 11 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial?, el cual se cita:

“Arficulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse como
marcas:

(i)

11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otfra ya regisfrada, para los
mismos o andlogos articulos..."."

De lo anteriormente senalado, se desprende |a existencia de
dos(02) _supuestos de hecho gue impiden el registro de una
marca, El Primero: Que refiere al parecido gréfico y fonético
con ofra marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere al
uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)
en los mismos o0 andlogos productos con ofra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo gjeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversidn en publicidad vy
mercadeo que redliza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por otra

2Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.
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parte, evitar que el pUblico consumidor incurra en error al

establecer el origen empresarial de la marca.

En este sentido, se fiene que, del examen comparativo
efectuado a los signos en conflicto, “TORIVAS” (registrada) vs
“TORIGRAS" (solicitada), ambos comparten la misma
composicion grdfica y fonética, en lo que respecta a las dos
primeras sflabas del compuesto marcario  “TORI”,
aprecidndose que sélo existe como elemento diferenciador,
la Oltima silaba de ambas, una por la terminacién “GRAS”, y
la otra por la terminacién “VAS”.

Por todo lo expresado anteriormente, se aprecia que la
pronunciacion fuerte y que imprime distintividad a los signos
marcarios es, la primera parte de estos, es decir, sus dos
primeras silabas, siendo casi inocuo la Ultima de estas, lo
cual, sin duda, configura el primer supuesto de hecho
mencionado en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el
destino © uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos
signos, estdn comprendidos en la clase 5 Internacional v,
estédn destinados a distinguir los mismos productos
farmacéuticos, que para el caso de la marca registrada es:
para uso y consumo humano vy, para el caso de la marca
solicitante es: para uso y consumo veterinario.
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En tal sentido, se observa que a pesar que existe identidad
en productos farmacéuticos y posean similares canales de
comercializacién, sus destinos marcarios difieren entre si por
cuanto van dirigidos a consumidores totalmente diferentes.
Asi se declara.

Como puede inferirse, en el presente caso, el riesgo de
confusidn es inoperante, siendo imposible incurrir en error en
virtud de la diferencia de destinatarios, razén por la cual,
esta Alzada concuerda con el dictamen emanado en su
momento histérico por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI). Asi se decide.

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 PuUblica3, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrguico interpuesto por el
ciudadano JOAQUIN NUNEZ LANDAEZ, venezolano, mayor
de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula
de identidad N° V.- 15.665.252, y Agente de la Propiedad

3 Vid. Gaceta Ofﬁcicﬂ de la RepuUblica Bolivaricna de Venezuela N° 6,147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
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Industrial N° 3.763, actuando con el cardcter de Apoderado
Legal de la sociedad mercantil panamefica APOMARCAS
AMERICAS, S.A.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas 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 decisiobn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 283 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccidn Contencioso Administrativa4 concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
noftificacién.

. V ’ . - .
* Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariona de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 164°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, o ciudadana LAURA KATIUSKA RADA
CHACON, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy fitular de la cédula de identidad N° V-6.192.152,
Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO baijo el
N° 44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
empresa estadounidense  GREY GLOBAL GROUP LLC.,
INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico contra el Acto
Administrafivo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
128 de fecha 05/01/2025, publicada en el Boletin de lg
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declaré INADMISIBLE, el Recurso de Reconsideracién,
interpuesto contra la Resoluciéon N° 511, de fecha 06/08/2014
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 550 de
fecha 25/08/2014, la cual, declard SIN LUGAR, la solicitud de
registro de la marca comercial FAMOUSLY EFFECTIVE,
inscripcidn  N° 2013-013987, solicitada por la empresa
estadounidense GREY GLOBAL GROUP INC., constituida de

o T
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conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados
Unidos de América.

i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 128 de fecha 05/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

il
ADMISIBILIDAD

Visto v andlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
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Administrativos!, por lo que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico
comenzd a partir del dia 26/02/2025 culminado 20/03/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 25/07/2013, mediante solicitud N° 2013-013987, la
empresa norteamericana GREY GLOVAL GROUP INC, solicitd
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),

! Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Exfraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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el registro de la marca FAMOUSLY EFFECTIVE, en clase 35,
Internacional para distinguir: en otras consideraciones,
servicios de agencia de publicidad, servicios de consultoria
de comunicaciéon en materia de mercadeo, servicios de
investigacidon de mercado, servicios de comercializacion
directaq, servicios de consultoria de mercadeo en materia de
negocios; desarrollo de conceptos y estrategias de
mercadeo creando identidades de marcas y empresas para
otros.

En fecha 26/08/2014, mediante Resolucion N° 511, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 5§50, en fecha
25/08/2014, el Servicio Autébnomo de I|a Propiedad
Intelectual (SAPI), NIEGA |a solicitud del registro de la marca.

En fecha 16/09/2014, La Recurrente, consigna Recurso de
Reconsideracién contra la negativa de oficio de la marca.

En fecha 06/04/2015, se presenta la solicitud de cambio de
titular de Grey Global Inc., por Grey Global Group LLC.

En fecha 05/01/2025, mediante Resolucion N° 128 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de Ila Propiedad
Intelectual  (SAPI} declora INADMISIBLE, el Recurso
interpuesto.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.
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IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, de la revisidén
del expediente, se evidencia que efectivamente, no consta
en autos, que los ratificantes hubieren demostrado su
cualidad para actuar en nombre y representacidén de las
sociedades de comercio solicitantes por los signos
anteriormente indicados, ya que los mismos actuaron “por
cuenta e interés en la gestion de negocios de dichas
companias” prescindiendo del correspondiente mando
legal.

En tal sentido, a pesar de ser la gestion de negocios una
figura juridica prevista en el articulo 1.173 del Cédigo Civil
venezolano?, no se configura el supuesto previsto en el
numeral 2 del arficulo 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos.

En este sentido sostiene:

"...Dicha afirmacién es totalmente errada al
menos en lo que se refiere al proceso de Registro
de la marca FAMOUSLY EFFECTIVE, toda vez que la
rafificaciéon del Recurso presentado bajo la figura
de la gestion de negocios, fue a su vez ratificada
con presentacién del poder otorgado por Ia

2 vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela Extraordinaria: 2. 990 de fecha 26 de julio de
1982.
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empresa Grey Global Group LLC, el cual fue
presentado ante el SAPI debidamente legalizado y
fraducido al idioma espaniol quedando registrado
en los libro de poderes llevados por ese Despacho
bagjo el N° 2022-0468..."

En virtud de lo anterior, alega que el érgano registral declara
INADMISIBLE el Recurso de Reconsideracion vy su ratificacion
por falta de cualidad.

'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento capital de La
Recurrente es, afirmar que estaba actuando conforme
derecho, toda vez que la ratificacion del Recurso de
Reconsideracion, conlleva a la convalidacion del mismo, vy
por tal razén, hace ver, que es vdlida su actuacion.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, es
importante conocer el presupuesto juridico que refiera a la
cualidad del particular interesade o, su apoderado legal a
los fines de inferponer cualquier solicitud ante la
administracién publica.

Al respecto, los articulos 48 y 49 de la Ley Crgdnica de
Procedimientos Administrativos, establecen:
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“Articulo 48.- El procedimiento se iniciard a
instancia de parte inferesada, medianfe solicitud
escrita, o de oficio. ..."

“Articulo 49. Cuando el procedimiento se inicie por
solicitud de persona interesada, en el escrito se
deberd hacer constar:

1. El organismo al cual estd dirigido;

2. Laidentificacién del inferesado, y en su caso,
de la__persona que actie como su
representante con expresion de los nombres y
apellidos, domicilio, nacionalidad, estado
civil, profesién y numero de la cédula de
identidad o pasaporte;

3. La direccién del lugar donde se hardn las
notificaciones pertinentes;

4. Los hechos, razones y pedimentos
correspondientes, expresando con toda
claridad la materia objeto de la solicitud;

5. Referencia a los anexos que lo acompanan,
si tal es el caso;

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

7. Lafirma de los interesados.”

(Resaltado y subrayado que destaco)

De lo anteriormente sefalado, se observa, que se aprecia
con meridiana claridad que, el procedimiento administrativo
se inicia a solicitud de parte interesada o, de oficio, en el
primer caso, que es el que nos interesa resolver, ambas
disposiciones normativas son bien claras en establecer que
debe ser interpuesto por persona interesada, y la doctrina y
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jurisprudencia en la materia es conteste en establecer que
serad persona interesada, toda aquella que demuesire un
interés personal, legitimo y directo o, en su defecto, algun
Apoderado o Representante Legal gue, funja como sy
intermediario _ante  la  administracién, debidamente
acreditado para tal fin.

El colorario anterior, se ve igualmente reflejado en el articulo
2 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, el
cual citamos:

“Articulo 2.- Toda persona interesada podrd, por si
o por medio de su representante, dirigir instancias o
peticiones @ cualquier organismo, entfidad o
autoridad administrativa. Estos deberdn resolver las
instancias o petficiones que se les dirjan o bien
declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para

no hacerlo". (Resaltado que destaco).

En este sentido, aclarado el punto sobre el interés personal,
legitimo y directo que debe acompanar toda solicitud o
peticién dirigida ante la administracién pudblica, asi como
también, la debida acreditacion del representante o©
autorizado legal por el particular interesado.

Debemos sefialar gue encontramos en contraste de este
principio que, en el presente caso, no consta en el
expediente administrativo del caso, la debida acreditacion
del Abogadoe MARIO CALOSSO, fitular de la cédula de
identidad N° V.- 2.939. 909, para interponer el Recurso de
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Reconsideracién, toda vez que, el mismo no acreditd su
cualidad juridica.

De igual forma, la ratificante del mismo ciudadana LAURA
KATIUSKA RADA CHACON, titular de la cédula de identidad
N° 6.192.152, tampoco acreditd su cualidad para actuar.

Como puede inferirse, 1o anterior, es faciimente demostrable,
con la falta de la documentacion pertinente que reposa en
el expediente, que demuestre tal cualidad, es decir, el
documento poder o, la carta de autorizaciéon o, la firma
conjunta del representante legal de la empresa para con el
abogado que lo asista en el escrito recursivo, lo cual, se
insiste, no consta.

Ahora bien, determinado como ha sido la situacién juridica
del apoderado actor, el cual interpone el Recurso de
Reconsideracion SIN la debida acreditacién para tal fin, e
igualmente, la falta de acreditacion debida de la ratificante
del mismo, opera en consecuencia, la perencidn
administrativa de Ley, en virtud de lo cual, extingue la
instancia volviéndose inocua la presentacion del Recurso

Jerdrquico, por lo que el mismo, se hace igualmente
INADMISIBLE. Asi se decide.

En virtud de la decision anterior, se hace inoficioso resolver
los argumentos de fondo del asunto.
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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 y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracidn PUblicad en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON, venezolana,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identfidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la empresa
estadounidense GREY GLOVAL GROUP LLC., constfituida de
conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados
Unidos de Ameérica.

SEGUNDO: CONFIRMA en tfodas sus partes el Acto
Administrativos recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 eiusdem, se advierte que la
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014
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Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de Ia
Jurisdiccién Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

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

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

Notifiguese.

=
Decreto N° 4,914, de fechd 03 de febrero de 2024
G.0O.R.B.V. N° 4.794, Extraordinario de esa misma fecha

1 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de
2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 18/03/2025, la ciudadana MORELIA TIBISAY LOPEZ
RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente hdbil en
derecho vy fitular de la cédula de identfidad N° V-7.209.203,
actuando en el cardcter de representante legal, de la
sociedad mercantil PHARMAPLANT CASA DE
REPRESENTACION, C. A., INTERPUSO ante este Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico
contra el Acto Administrativo emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en
la Resolucidn N° 156 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, gue declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucién N° 840, de
fecha 05/12/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 637 de fecha 12/12/2024, la cual NIEGA DE
OFICIO, la solicitud del registro de la marca comercial
“PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACION" - (disefio);
inscripcion N° 2024-003380, en clase 16 internacional, para
distinguir: "revistas, folletos, papeleria, catdlogos, material
impreso, material pop, cajas, bolsas envoltorios, productos
para embalaje, banderolas de papel, fticket, tarjetas,
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calcomanias, empaques”. Por considerar que posee
parecido grdfico, fonético y conceptual con otra marca ya
registrada, encontrdndose incursa en la causal prohibitiva de
registro establecida en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial’.

/
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 154 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
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 y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

li
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el

1 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de lo Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N© DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Autébnomo de o
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,

comenzd a partir del dia 26/02/2025 culminado 20/03/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdérquico, fue interpuesto en fecha 18/03/2025, es decir,
antes de la fecha limite arriba indicada, se concluye que el
mismo se efectud en tiempo habil para ello. Asi se declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 16/04/2024, mediante trdmite N° 2024-003380, la
sociedad mercantil PHARMAPLANT CASA DE

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julic de 1981.
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REPRESENTACION C.A., a fravés de su Representante Legal la
ciudadana MORELIA TIBISAY LOPEZ RODRIGUEZ, venezolana,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de Ia
cédula de identidad N° 7.209.203, solicité ante el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la
marca “PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACION” (disefio),
en clase 16 Internacional, para distinguir: “revistas, folletos,
papeleria, catdlogos, material impreso, material pop, bolsas
envolforios, productos para embalaje, banderolas de papel,
ticket, tarjetas, calcomanias, empaques”.

En fecha 05/12/2024, mediante Resolucion N° 840 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N°® 637, en fecha
11/12/2024, el Servicio Autdénomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI) NIEGA DE OFICIO el registro solicitado, por considerar
que presenta parecido grafico, fonético y conceptual, para
con otra marca ya registrada, denominada “LABORATORIO
PHARMAPLANT, C.A." (Diseno), registrado bajo N° P283349,
en clase 16 internacional, y el registro N° 048399 en clase 46
infernacional, perteneciente a la sociedad mercantil
LABORATORIO PHARMAPLANT C.A. (marca negante).

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercanti PHARMAPLANT
CASA DE REPRESENTACION, C.A., ejerce formalmente
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucion N° 156, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
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(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, en consecuencia, CONFIRMA el acto recurrido.

En fecha 18/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, circunscribe su escrito, argumentando lo
siguiente:

Que, la marca “Laboratorio Pharmaplant” (Disefio), con
registro N° P283369, (marca negante), en la cual el érgano
registral basa su negativa de oficio, es de su propiedad.

Que, en fecha 14/03/2025, presentd formalmente ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la
solicitud para el cambio de nombre o titularidad de la
marca negante a su favor, lo cual argumentd en el Recurso
de Reconsideracion.

Que, en virtud de lo expuesto, solicita se declare Con Lugar
el Recurso Jerdrquico.
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V'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada aprecia que, La Recurrente asevera el hecho de
haber probado la titularidad de la marca negante a su
favor, razén por la cual, sostiene que no puede operar la
negativa de oficio dictaminada por el érgano registral toda

vez que las razones por la gue se apoyd, quedaron
desvirtuadas.

En virfud de lo anterior, se debe analizar el medio probatorio
aportado, a los fines de establecer su procedencia vy
pertinencia al caso.

En este orden de ideas, se constata en el expediente
administrativo del caso que, en fecha 14/03/2025, es decir,
antes de ejercer el Recurso Jerdrquico, La Recurrente solicitd
mediante la planilla o forma FM-08 el cambio o modificacién
del nombre del titular de la marca negante a su favor.

De conformidad con lo anterior, se aprecia que dicha
prueba aportada al procedimiento, fue producida tiempo
después de - la decision denegatoria de oficio (Acto
Primigenio), e inclusive, después de su ratificacion en la
decisidon al Recurso de Reconsideracion, por lo que ambas
negativas, fueron emanadas conforme a derecho. Asi se
declara.
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De conformidad con lo anterior, esta Alzada verificd que la
prueba de cambio de fitular es sobrevenida, es decir, no fue
aportada ab initio sino en via recursiva de segundo grado.

En el contexto administrativo venezolano, una prueba
sobrevenida se refiere aquella prueba que se presenta o se
obtiene después de la etapa probatoria, pero que no se
pudo obtener en el momento necesitado, la cual resulta
relevante para la decision final.

Esta prueba, puede ser admitida por la administracion si su
conocimiento posterior resulta relevante para la apreciacion
del caso, de forma de garantizar el debido proceso, y asi
obtener una decisidén justa.

En este sentido, al ser la prueba relevante y por tanto
vinculante, hace forzoso para esta Alzada VALORAR |a
misma para su apreciacion y por ende REVISAR el presente
caso, garantizado el principio de la doble instancia
administrativa. Asi se decide.

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
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Orgdnica de la Administracion Publica® en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana MORELIA  TIBISAY LOPEZ RODRIGUEZ,
venezoland, mayor de edad, civimente hdbil en derecho y
fitular de la cédula de identidad N° V-7209203, actuando en
el caracter de representante legal, de la sociedad mercantil
PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACION, C. A.

SEGUNDO: REVOCA los actos administrativo impugnhados
contenidos en la Resolucidn N° 156 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, y la Resolucién N° 840, de fecha
05/12/2024 (Acto Primigenio), publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 637 de fecha 12/12/2024, en lo que
respecta ala solicitud N° 2024-003380.

TERCERO: REPONE el procedimiento al estado de nueva
decision administrativa, en la cual valore debidamente la
prueba del cambio de titularidad de la marca negante.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrafivos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal

3 Vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariona de Venezuela N° 6,147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014
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Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacién.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifiquese.

Decreto N° 2.9T4, del fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 4.794, Extraordinario de esa misma fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, la ciudadona MARIA RUSE RUGGIERO
GOMEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente hdbil en
derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con
el caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
norteamericana THE GILLETTE COMPANY LLC, INTERPUSO,
ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, Recurso Jerdrquico confra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucion N° 152 de fecha
03/02/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, el
Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la Resolucion
N° 771. de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su
vez declaré SIN LUGAR, el escrito de OPOSICION al registro
de la marca comercial “PRESTOMAX", solicitada por la
sociedad mercanfii NJN TRADING COMPANY LIMITED, S.A.,
mediante el trémite N° 2017-001155 en Clase 23 Nacional, 8
Internacional, para distinguir: “Herramientas e instrumentos
de mano accionados manualmente, articulos de cuchilleria,

1
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tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas
de afeitar.”, OTORGANDO o esta Ultima, el registro de la

marca.

i
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un dérgano dependiente jerarquicamente de
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Naciondl v,
siendo esta Alzada el érgano superior jerarquico del mismo,
en consecuencia, compete su conocimiento. Asf se decide.

I
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado o La Recurrente que se opone al Registro,
mediante publicacion del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el
Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con fo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzé a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar gue el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
habil para ello. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 26/01/2017, mediante trdmite N° 2017-001155, Ia
sociedad mercanti NJN TRADING COMPANY LIMITED, S.A.
solicité ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Exitraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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Intelectual [SAPI), el registro de la marca “PRESTOMAX", en
clase 23 Nacional, 8 Internacional, para distinguir:
“Herramientas e instrumentos de mano accionados
manualmente, articulos de cuchilleria, tenedores y cucharas,
armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar."

En fecha 02/06/2017, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 575, El Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ordend lo publicacién de la marca
“PRESTOMAX", a los fines que todo aquel que considere estar
aofectado por su registro, ejerciera el derecho de
OPOSICION.

En fecha 10/10/2017, la sociedad mercantil norteamericana
THE GILLETTE COMPANY LLC., interpone escrito de OPOSICION
al registro de la marca solicitada, por considerarla fonética,
grdfica y conceptualmente confundible con su marca
previamente registrada “PRESTOBARBA”".

En fecha 23/03/2018, la sociedad mercantii NJN TRADING

COMPANY LIMITED, S.A. da contestacién a la Oposicidn
formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucién N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha
12/11/2024, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la oposicién interpuesta y, por
tanto, OTORGA el registro de la marca solicitada.
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En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil norteamericana
THE GILLETTE COMPANY LLC, en lo adelante “La Recurrente
Opositora”, ejerce Recurso de Reconsideracién contra la
negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucion N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe
parecido gréfico, fonético y conceptual (destino de
productos) de la marca a la que hace oposicion, en
comparacién con la marca de su propiedad previamente
registrada.

Sostiene que, es fitular de las marcas “PRESTOBARBA", y
“GILLETTE PRESTOBARBA MAX PLUS” previamente registradas
en territorio venezolano en Clase 8 Internacional, lo que le
da el derecho a que nadie mds puede usar un signo
idéntico o similar al suyo.
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Refiere que la marca a la que hace oposicidon “PRESTOMAX”,
distingue los mismos productos que su  marca
“PRESTOBARBA”, y que ambas se encueniran en la misma
clase 8 Internacional, utilizando idénticos canales de
distribucion y comercializacion,

Que, los consumidores asociaran gque ambas marcas poseen
la misma procedencia empresarial, puesto que refieren al
mismo producto (afeitadoras)

Que, la marca “PRESTOBARBA", goza de notoriedad
internacional, convirtiéndose en una marca reconocida y
que. como tal invoca la proteccion especial del Convenio
de Paris, del cual, el estado venezolano es parte.

En virtud de todo lo expuesto, considera que la marca a la
que hace oposicion, se encuentra incursa en las causales
prohibitivas de registro, establecidas en los numerales 11y 12
del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial2.

: \'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, en concordancia con la norma

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25227 de fecha
10/12/1956.
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juridica aplicada al caso, a los fines de establecer, si la
decision emanada por el érgano registral, es conforme a
derecho.

En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la
identidad grdfica, fonética y conceptual de Ias marcas en
conflicto, hechos estos contemplados como causales
prohibitivas de registro, prevista en el numeral 11 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

“Arficulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse como
marcas:

(.1

11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a ofra ya regisrrodo, para los
mismos o andlogos articulos...".”

De lo anteriormente senalado, se desprende la existencia de
dos (02)_supuestos de hecho que impiden el registro de una
marca, El Primero: Que refiere al parecido grdfico y fonético
con otra marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere al

uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversidon en publicidad y
mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por otra
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parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al

establecer el origen empresarial de la marca.

A tal efecto, se observa del examen comparativo efectuado
a los signos, "PRESTOBARBA" (registrada) vs “PRESTOMAX"
(solicitada), que ambos comparten la misma composicion
grdfica y fonética, en lo que respecta a la raiz morfoldgica
“presto”, aprecidndose que sélo existe como elemento
diferenciador, la JUltima parte del morfema, que es la
denominacién “max”, lo cuadl, sin duda, configura el primer
supuesto de hecho mencionado en el numeral 11 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el
destino o uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos
signos, estGn comprendidos en la clase 8 Internacional vy,
estan destinados a distinguir los mismos productos, es decir,
afeitadoras, razén por lo cual, utilizaran los mismos canales
de comercializacion y distribucion, hecho éste que configura
el segundo de los supuestos de hecho previsto en el numeral

11 del articulo 33 de la ley de Propiedad Industrial. Asi se
declara.

Cabe resaltar que, uno de los argumentos esgrimidos por La
Recurrente en su escrito, refiere a la afirmaciéon de que su
marca previamente registrada, goza de notoriedad vy, al
efecto, aporta elementos probatorios a los fines de
demostrar su afirmacion.
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Del examen efectuado por esta Alzada con respecto a
todos los registros marcarios a nivel internacional expuestos
por La Recurrente, permiten estimar que la inversidn
efectuada, posiciond la marca en el mercado, y entre ellas,
se encuentra la expresion “MAX" en otras naciones, bajo la
denominacién “PRESTOBARBAMAX".

Como puede inferirse en el presente caso, existen elementos
suficientes para estimar que la expresion “MAX", al ser
registrada por La Recurrente, tanto en territorio venezolano
como extranjero, su uso por ofra competidora en productos
iguales o similares como son las afeitadoras manuales,
conllevaria a inducir a error al consumidor sobre la
procedencia empresarial de la marca. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, se puede observar que el
examen de fondo realizado por el Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual {SAPI), no es conforme a derecho ya
que entre las marcas en conflicto, existe identidad grdfica,
fonética y riesgo de confusidn con la marca registrada, que
puede inducir a error al puiblico consumidor sobre la
procedencia empresarial de la misma. Asi se decide.

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
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Orgdnica de la Administracioén Publicad, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerérquico que hace
Oposicion a la marca concedida “PRESTOMAX"” mediante
frdmite N° 2017-001155 en clase 23 Nacional, 8 Internacional,
interpuesto  por la ciudadana MARIA RUSE RUGGIERO
GOMEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643,
y Agente de la Propiedad Industrial N°® 3.816, actuando con
el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
norteamericana THE GILLETTE COMPANY LLC.

SEGUNDQO: REVOCA, en todas sus partes el Actfo
Administrativo contenido en la Resolucién N° 152 de fecha
03/02/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639 en fecha 25/02/2025, y la Resolucién N° 771, de fecha
02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 636 de fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la
improcedencia de la Oposicion interpuesta contra la
solicifud N° 2017-001155, correspondiente a la Marca
opositada “PRESTOMAX".

TERCERO: NIEGA |o concesion de registro de la marca
“PRESTOMAX” framitada mediante solicitud N° 2017-001155.

3 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6,147
Exiraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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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 gue 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 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiguese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifiquese.
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Ministro I
Decreto #de fs&ha 03 de febrero de 2024

G.O.RB.V. N° 6.794, Exiraordinario de esa misma fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de

fecha 22 de junio de 2010. |
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RESOLUCION
En fecha 20/03/2025, |la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA

CHACON, venezolana, mayor de edad. civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 6.192.152,
inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.858, actuando con
el cardcter de Apoderada de la sociedad mercantii MAG
INSTRUMENTS, INC., INTERPUSO ante este Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico, contra
el Acto Administrativo contenido en la Resolucién N° 158, de
fecha 28/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard SIN
LUGAR, el Recufso de Reconsideracion, interpuesto contra la
Resolucion N° 387, de fecha 07/06/2014, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 548 de fecha
13/06/2014, que NIEGA DE OFICIO el registro de la marca
“MINI MAGLITE”, solicitud N° 2013-011773, en clase 9

Internacional.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucion N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autdénomo 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 y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el

articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
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Administrativos!, por lo que de seguida pasa a pronunciarse

sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzo el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas

fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd

en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 01/07/1981.
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i
ANTECEDENTES

En fecha 26/06/2013, mediante tramite N° 2013-011773, |
sociedad mercanti MAG INSTRUMENTS, INC, solicité ante el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “MINI MAGLITE", en Clase 9
Intfernacional para distinguir:  “Accesorios de linternas
electricas que se venden juntos o separadamente, a saber,
baterias, cargadores de bateria y convertidores eléctricos."

entre otros.

En fecha 07/06/2014, mediante Resolucion N° 387, publicada
en el Boletin de La Propiedad Industrial N° 548, de fecha
13/06/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA de oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 04/08/2014, La Recurrente, consigné escrito de
Reconsideracion a la Negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resoluciéon N° 158, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso interpuesto
y CONFIRMA en todas sus partes, el acto impugnado.

¥
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En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso

Jerdrquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente MAG INSTRUMENTS, INC, alega gue notifico
ante el Registro Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), el cambio de peticionario de la marca negante
contenida en la solicitud N° 1989-13442, de NICOLAS
SPIELBERGER a su esfera patrimonial, MAG INSTRUMENT, INC.

Dicho cambio de peticionario, lo hace constar con el
Documento de Cesion autenticado ante la Notaria Publica,
consignado en el expediente de la marca MAG-LITE,
solicitud N° 1989-17958.

Que, el acto recurrido, carece de fundamento, visto que la
marca negante, es de su entera propiedad y, en tal sentido,
resulta por tanto inaplicable lo dispuesto en el ordinal 11° del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial2.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, NUmero 25.227, de fecha
10/12/1956.

0
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En consecuencia, solicita se conceda el registro de la
marca solicitada "MINI MAGLITE” a su favor, toda vez que, el
hecho negante quedo completamente desvirtuado vy, por
tantfo, cumple con todos los requisitos de ley para su
otorgamiento.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman
el expediente administrativo del caso, esta Alzada pasa a

pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, bdsicamente denuncia que la administracion
registral, no tomoé en consideracién el hecho que la marca
negante y la marca solicitante, le pertenecen

completamente.

Visto lo anterior, esta Alzada debe verificar la
documentacién que reposa en el expediente administrativo
del caso, a los fines de constatar el hecho delatado que, de
ser cierto, en consecuencia, tomard los correctivos que a

lugar procedan.
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En este sentido, se tiene que de la revision efectuada al
expediente administrativo que agui nos ocupaq, se constatd

lo siguiente:

Riela del folio 10 al folio 33, Recurso de Reconsideracion
interpuesto  con sus respectivos anexos  probatorios,
consignado por La Recurrente ante el érgano registral en
fecha 04/08/2014.

De su contenido, riela claramente en el folio 32, el aporte
probatorio de una copia de la Resolucion N° 00041 de fecha
04/04/2002, emanado por el Servicio Autonomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente publicado en el
Boletin de Ia Propiedad Industrial N° 451, en el que expresa

en su parte in fine, lo siguiente:

“La Resolucién impugnhada niega de oficio la
solicitud de registro de la marca de producto
MAG-LITE, inscrita bajo el N° 93-4767, en clase 11
internacional para distinguir: anforchas y linternas y
ofros aparatos de iluminacioén, por presentar
parecido grdfico y fonético y posibilidad de
confusion con la marca comercial MAGLITE,
registrada bajo e N° P-191.825 en clase 21

nacicnal para distinguir: aparatos, maaquinas y

>
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accesorios eléctricos; en vigencia hasta el 31 de
octubre de 2006; cuyo ftitular es NICOLAS
SPIELBERGER.

Ahora bien, este Despacho ha podido

verificar que _efectivamente es cierto el alegato

del recurrente, va que la marca comercial

MAGLITE, registrada bagjo el N° P-191.825, la cual

sivic de base para _la negativa del registro
solicitado, cambio de fitular de NICOLAS
ESPIELBERGER, a favor de la firma MAG INTRUMET,

INC, mediante escrito de cambio de peticionario
presentado por ante este Despacho en fecha 16
de mayo de 1994. Por tanto, se ha verificado que
el solicitante del registro negado ya tenia los

derechos sobre la marca base de la negativa."
(Resaltado  propio  del documento,
subrayado nuestro).

Ahora bien, de la redaccién del acto administrative supra
citado, se desprende con meridiana claridad que, en via
reconsiderativa, e inclusive jerdrquica, puesto que fue
reproducida esta prueba ante esta Alzada, se constatd
efectivamente que, La Recurrente probd y por tanto
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demostrd, la identidad de titulares tanto de la marca
negante como de la solicitada en su esfera patrimonial.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concluye que el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en su
momento, no actualizé la base de datos sobre este
particular y, por tanto, fallé en dictaminar la improcedencia
del registro marcario para este caso, incurriendo, por tanto,
en el vicio de falso supuesto. Asi se decide.

Resumiendo lo planteado, se hace forzoso concluir que los
actos administrativos que contravienen el registro solicitado
de la marca, son nulos por adolecer del vicio mencionado.
Asi también se decide.

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 Administracidbn Publica® en

3 Vid. 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 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre
de 2014,
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concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON, venezolana,
mayor de edad. civimente hdbil en derecho vy fitular de la
cédula de identidad N° V.- 6.192.152, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
“MAG INSTRUMENTS, INC”.

SEGUNDOQ: REVOCA, los Actos Administrativos contenidos en
la Resolucion N° 158, de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, vy la Resolucion N° 387, de fecha 07/06/2014
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 548 en
fecha 13/06/2014, en lo que respecta a la solicitud N° 2013-
011773 de la marca “MINI MAGLITE".

TERCERO: ORDENA EL REGISTRO de la marca “MINI MAGLITE”
solicitud N° 2013-011773 a favor de su solicitante la sociedad
mercantil MAG INSTRUMENTS, INC.

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

10

4
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presente decisidon, 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 Administrativa4, concatenado con
el numeral 1del articulo 32, ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contados a partir de su

notificacion.

Devuelvase el expediente original a su oficina de origen. -

—

e
Publiquese en el Boletin de la Propied/:cflndusfriol. -

Notifiquese. - N oPlie) [\ \
(o
o Y EX \

S D

_ LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ

* 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.

1.4
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Caracas, 3 JUL 2025
ANOS 215°, 166°,y 26°

RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, la ciudadana MARIA RUSE RUGGIERO
GOMEZ, venezolana, mayor de edad. civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con
el cardcter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil
norfeamericana GAVRIELI BRANDS LLC., INTERPUSO, ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, dos (02)
Recursos Jerdrquicos contra el Acto Administrativo emanado
del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 129 de fecha 31/01/2025,
publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR, los dos (02)
Recursos de Reconsideraciéon, interpuestos contra la
Resolucion N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha
12/11/2024, que declara SIN LUGAR los dos (02) escritos de
OPOSICION interpuestos y, por tanto, concede el registro de

la marca comercial “TIEKS”, de las solicitudes siguientes:

1
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Sclicitante
CASA MODERNA, C.A.
Marca: “TIEKS”
Denominativa

Ne° SOLICITUD FECHA CLASE DISTINGUE
39
. Nacional Vestidos,
[ 1 2013-010125 o5 calzados y
‘ , sombrereria
. Internacional
‘ 31/05/2013
[ ] 28
' ; Nacional _ ;
[ 2013-010123 » Bisuteria
| Internacional

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos
Jerarguicos se ejercen, contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucién N° 129 de fecha 31/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de
fecha 25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada aprecia que cumplen con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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En este orden de ideas, al verificar que los Recursos
Jerdrquicos fueron interpuestos en fecha 20/03/2025, es
decir, en la fecha limite arriba indicada, en consecuencia,
se concluye gue se efectuaron en tiempo hdbil para ello. Asi
se declara.

Il
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que los dos (02) Recursos
Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada a los fines de
cumplir con los principios de economia y celeridad procesal,
asi como también, evitar decisiones contradictorias,
ACUERDA de conformidad con lo previsto en los articulos 52
y 83 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,
ACUMULAR todas estas causas y, por tanto, emitir una sola
decisidn. Asi se decide.

Vi
ANTECEDENTES

En fecha 31/05/2013, la sociedad mercantil CASA MODERNA,
C.A., solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca “TIEKS”, segUn el
siguiente detalle:

P
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Solicitante
CASA MODERNA, C.A.
Marca: “TIEKS”
Denominativa

N° SOLICITUD FECHA CLASE DISTINGUE
39
Nacional Vestidos,
1 2013-010125 05 calzados y
) sombrereria
Internacional
31/05/2013
28
Nacional . .
2 2013-010123 14 Bisuteria
Internacional

En fecha 29/01/2014, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 544, el Servicio Autdénomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la marca, a los fines que cualquier
persona que se considere afectadaq, ejerciera el derecho de
oposicion.

En fecha 24/03/2014, |la sociedad mercantil norteamericana
GAVRIELI BRANDS LLC., inferpone dos (02) escritos de
oposicion, una por cada expediente, contra las solicitudes
mencionadas.

En fecha 09/06/2014, |a sociedad mercantil CASA MODERNA,
C.A., presentd escritos de contestacién a las oposiciones
interpuestas.
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En fecha 02/11/2024, mediante Resolucién N° 771, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636, en fecha
12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR las oposiciones interpuestas vy, por
tanto, CONCEDE los registros solicitados.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil norteamericana
GAVRIELI BRANDS LLC., en lo adelante “La Recurrente
Opositora”, interpone dos (02) Recursos de Reconsideracion,
una por cada solicitud, contra la Resolucidn anterior.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolucion N° 129, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autbnomo de |la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR, los Recursos de Reconsideracion
interpuestos, y por tanto, CONFIRMA los actos administrativos
recurridos.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formalmente dos
(02) Recursos Jerdrquicos, uno por cada solicitud, contra la
negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta sus recursos, argumentando lo
siguiente:

(y |

7 Tomo XX

'/
7



7 |=7&r}&'.‘im CBoli sictper ol -’:?).'-.u-e_f.rm‘h
Aifmiiserte ded Srheder :'C‘_f};é«éu

= 1
e Comercéo Nizeional

Que, es fitular de la marca “TIEKS”, a nivel internacional en
varios paises del mundo, la cual, se encuentra destinada
para los mismos productos que fue solicitada en el territorio
venezolano por la empresa competidora local.

Que, dicha marca ha logrado prestigio y fama internacional,
gracias a las inversiones en publicidad y mercadeo
efectuadas, para asi posicionarla como marca notoria e
inclusive reconocida a nivel mundial.

A los fines de demostrar sus argumentos, presenta un listado
donde identifica los territorios y los numeros de registros
obtenidos en ofras naciones donde goza de proteccion
industrial la marca “TIEKS”, de la que aduce ser titular, entre
ellos, destaca el registro en toda la Unién Europeaq,
Norteamérica, Reino Unido, y paises Asigticos.

Que, el érgano registral debid verificar la notoriedad de la
marca, antes que conceder el registro a la empresa
competidora local, circunstancia ésta que, pudo constatar
facilmente, efectuando una buUsqueda rdpida imprimiendo
el nombre de la marca “TIEKS”, en cualquier servidor
informativo de internet.

Que, en el pasado, al darse cuenta de las intenciones de
hacerse de |la marca la empresa competidora local,
presentd en su momento, varias solicitudes de registro en el

N\ b
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territorio venezolano, bajo los N° 2014-005027; 2015-005024 vy
2014-005026.

\'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, a los fines de establecer si, la decisidn
emanada por el érgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la impugnacion formulada
por La Recurrente opositora al registro, se centraliza en
afirmar que, la marca concedida en territorio venezolano,
corresponde a la tipologia de marca notoria o reconocida,
la cual goza de fama y prestigio adquirido a nivel
internacional, en virtud de tener registros en toda la unién
europeaq, pdaises asiaticos y Norteamerica.

Dicha afirmacién, conduce de manera inevitable a
establecer que, la proteccion individual que merecen estas
tipologias de marcas, (notorias o reconocidas) es de
cardcter especial, rompiendo definitivamente con el
principio de territorialidad y especialidad propio del derecho
marcario, es decir, constituye una excepcién a la regla.

Lo anterior, fiene su justificativo precisamente en el interés
juridico tutelado, que es la proteccidén del publico
8
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consumidor, a los fines de evitar, que el mismo incurra en
error al establecer el origen empresarial de la marca,
creyendo falsamente que adquiere un producto con cierto
prestigio y calidad patrocinado por una empresa que asi lo
determina, siendo que en redlidad, adqguiere ofro,
procedente de ofra empresa, circunstancia esta que
constituye la causal de improcedencia de registro prevista
en el numeral 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial.

En virtud de dicha denuncia, esta Alzada considera
pertinente traer a colacién, lo dictaminado por la
jurisprudencia patria sobre marcas notorias. En este sentido,
la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso
HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha establecido lo
siguiente.

"Ahora bien, a los efecfos de determinar qué debe
entenderse  por marca noforia, resulta  pertinente
transcribir la interpretacién prejudicial acordada en
fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, a los articulos 83
literales a), d) y e), vy 84 de Ila Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena (régimen juridico
vigente en el presente caso); e interpretacion de oficio
del articulo 81 ejusdem. Caso. Marca "FINESS", con
Ponencia del Magistrado Luis Farias Mata, en la cual se
establecié con respecto al concepto y a la prueba de
la notoriedad de la marca lo siguiente:

“(...) VI. LA MARCA NOTORIA

9
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La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas,
ya que implica 'un status de aceptacion por parte del
publico que sélo es consecuencia del éxito que ha
tenido el producto o servicio que las marcas distinguen’
(Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pdg. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. N°
28 de 15 de febrero de 1988), expresd el Tribunal Andino
que:

‘La marca notoria es la que goza de difusion o sea la
que es conocida por los consumidores de la clase de
productos o servicios de que se frate. Esta notoriedad es
fenomeno relativo y dindmico, segin sea el grado de
difusion o de reconocimiento de la marca entre el
correspondiente grupo de consumidores |...)'

VIl. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El articulo 84 de la Decisién 344 determina la forma de
establecer si una marca es Notoriamente conocida,
dotando al examinador de varios criterios para obtener
un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la
marca o al signo gozar de esta caracteristica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:

Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca
el examinador deberd tener en cuenta si se cumplen
uno o mds de los siguientes criterios:

. La extensién de su conocimiento entfre el publico
consumidor como signo distintivo de los productos
o servicios para los cuales fue acordada;

2. Laintensidad y el dmbito de difusion y publicidad
o0 promocién de la marca;

3.  La anfigledad de la marca y su uso constante

10
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4.

El andlisis de produccion y mercadeo de los
productos que distingue la marca...".
(Interpretacion prejudicial N°. 60-IP-2001),

Asi también, cabe sefalar que el mencionado Tribunal,

entre las conclusiones a las que llegé en la precitada

decision prejudicial, destacd la importancia de las

causales de irregistrabilidad establecidas en los articulos

82 y 83 de la Decision en referencia, cuya finalidad -

expuso expresamente- no es otfra que, proscribir el

riesgo de confusidn respecto al registro marcario a los

fines de evitar el engafio que pueda producirse en el

comercio. En concreto expuso:

"1° Para que un signo pueda registrarse como marca

se requiere que sea perceptible, susceptible de
representacién  grdfica y, ademds, o
suficientemente distintivo en relacion con otras
marcas ya registradas o) solicitadas
prioritariamente para registro. Debe cuidarse
asimismo, de que ese signo no se encuentre
comprendido en ninguna de las causales de
irregistrabilidad establecidas en los articulos 82 y
83 de la Decisién 344.

2° Al proscribir el riesgo de confusién respecto del

regisiro marcario, el literal a) del articulo 83 de
la Decisidon 344 trata de evitar el engafio que
pueda producirse en el comercio y respecto de
los usuarios acerca del producto o del servicio
respectivos, en relacién con la procedencia,
naturaleza, modo de fabricacién,
caracteristicas o cualidades de ésfos.

3° La determinacion de la existencia o no del riesgo

de confusion es un aspecto de hecho gue
deberd ser analizado discrecionalmenie por el

11
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funcionario administrativo o por el juez nacional,
sujetandose en ftodo caso, a las reglas de
comparacion de signos y a los campos en que
pueda producirse tal confusion;  criterios
expuestos y ampliamente desarrolladas en éste y
en precedentes fallos del Tribunal.

Para llegar a determinar la similitud entre dos
signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la
ubicacion en el nomencldtor de los productos
que ellos protegen y de igual manera, los
criterios elaborados para establecer la conexién
competitiva entre los mismos, ya que, en
principio, al no existir conexién alguna entre
ellos, la similitud de los signos no impediria el
registro de la marca solicitada.

Pero tampoco puede registrarse como marca
un signo que constituya claramente Ia
reproduccién total o parcial de ofro
notoriamente conocido. En tal caso, si fuerd
procedente el alegato de notoriedad de una
marca, ésta prevalece con independencia de
la clase a la que pertenezcan los productos
cuya registrabilidad se examina.

6° La Decision 344 exige la prueba de la notoriedad

de la marca o del signo, correspondiéndole la
carga de la misma a quien la alega. La prueba
deberd ser evaluada por el examinador,
considerando para el efecto, ademds de los
principios y _normas aplicables en materia de
procedencia de la notoriedad, las excepciones
al registro_determinadas en los literales d] y e
del articulo 83 de la Decisidn 344, anteriormente
franscritos...”. (Negrillas y subrayado de esta

decision).

12

13

Tomo XX L




Dlypiibls ot i e DVenegieta
sttt ded hotew Slpuitas
ol Camenite MNctonal

De la transcripcion anterior se infiere que la prohibicidn

de registro de una marca por su_naturaleza notoria es

un hecho que debe ser probado por aquel que ostenfe

su titularidad, o en términos mds precisos, por quien Ia

alegue, pero en definitiva la determinacién de la
existencia o no del riesgo de confusién “es un aspecto
de hecho, que corresponde analizar y precisar al
funcionario de la Administracion o al operador judicial
de ser el «caso, teniendo en consideracion
precisamente, los criterios establecidos por la autoridad

competente en la materia,..."

(Resaltado y subrayado que destaco)

De conformidad con la cita jurisprudencial, la notoriedad de
una marca es un hecho que debe ser probado por la parte
que lo alega, aportando los medios idéneos para ello,
siendo que la jurisprudencia supra citada sefiala como
medios probatorios, los siguientes:

1. La extension de su conocimiento entre el puUblico
consumidor como signo distintivo de los productos o
servicios para los cuales fue acordada;

2. La intensidad y el ambito de difusién y publicidad o
promocion de la marca;

3. La antigledad de la marca y su uso constante;

4. El andlisis de producciéon y mercadeo de los productos
que distingue la marca."

13
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Ahora bien, en el caso que aqui nos ocupa, La Recurrente
oponente al registro, presentd una serie de argumentos
sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el
extranjero del cual aduce ser su titular, indicando que posee
una serie de registros marcarios obtenidos a su favor en otras
naciones, para demostrar asi, su posicibn como marca
notoria o reconocida.

Sin embargo, de la revisibn efectuada al expediente
administrativo del caso, se constatd efectivamente que,
tanto en la solicitud de registro, como en los
correspondientes Recursos de Reconsideracién y Jerdrquicos
efectuados, La Recurrente, no aporté los medios probatorios
mencionados por la jurisprudencia supra citada, los cuales,
se consideran necesarios y pertinentes, a los fines de
demostrar la notoriedad o reconocimiento internacional
obtenido por la marca, de la cual aduce ser su titular v,
obtener en consecuencia, la proteccidon especial invocada.

En consecuencia, de lo anterior debemos senalar, que no
podemos determinar con certeza el hecho de la notoriedad
O reconocimiento internacional de la marca, asi como
tampoco, su titularidad en el patrimonio de La Recurrente
opositora al registro. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, debemos sefalar que el érgano
registral, al no encontrar precedente marcario en territorio
nacional que impida el hecho del registro, actudé conforme
a derecho, por lo que esta Alzada, concuerda con la
decision dictada. Asl se decide.

14
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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 y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracién PuUblica?, 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 RUSE RUGGIERO GOMEZ, venezolana,
mayor de edad. civimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V-16.286.643, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
norteamericana GAVRIELI BRANDS LLC.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto
Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de Ia
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

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 4.147
extraordinario de fecha 17 de noviembre de 201 4.
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Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
noftificacion.

Publiqguese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su ofici e origen.

Notifiquese.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de

fecha 22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N° () 6 8
- Caracas, 30 JuL 2025

ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, |la ciudadana PATRICIA HOET DE
LIMBOURG, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho y ftitular de |la cédula de identidad
N° V- 9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil britdnica DUNCAN TAYLOR SCOTCH,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso lJerdarquico contra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién N°
121 de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declaré6 SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto  contra la Resolucidn N° 320, de fecha
09/09/2012, publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial
N° 529 de fecha 13/06/2012, que NIEGA DE OFICIO el registro
de la marca “BLACK BULL", solicitud N° 2011-002497, en clase
49 Nacional y 33 Internacional, para distinguir: “Wisckey
Escoces”.

18 Tomo XX 1w
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COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resoluciéon N° 121 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un é6rgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asf se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

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

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.

K
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Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hdabil para ello. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 03/03/2011, mediante framite N° 2011-002497, la
sociedad mercantil britdnica DUNCAN TAYLOR SCOTCH
WHISKY LIMITED, solicité ante el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca “BLACK
BULL", en clase 49 Nacional y 33 Internacional, para
distinguir: “Wisckey Escoces”.
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En fecha 09/05/2012, mediante Resolucién N° 320, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 529 en fecha
13/06/2012, el Servicio Auténomo de |la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado por considerar
que presenta parecido grdfico, fonético y conceptual con
otra marca previamente registrada.

En fecha 04/07/2012, la sociedad mercantil britdnica
DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LIMITED, en lo adelante
“La Recurrente”, ejerce Recurso de Reconsideracién contra
la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolucién N° 121, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrqguico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta sU escrito recursivo,
argumentando lo siguiente:

3
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Que, los actos administrativos que niegan la solicitud de
registro de marca, adolecen de la debida motivacién que
justifigue la decision adoptada por la administracion.

Que, la marca “BLACK BULL", goza de notoriedad

internacional, hecho que le permite obtener el registro vy
proteccién marcaria a nivel global.

Que, dicha notoriedad se destaca por su amplia presencia
internacional en numerosos paises, lo que refleja su solidez y
capacidad para competir en el mercado mundial.

Que, la marca negante, no presenta un grado de similitud
en igualdad de circunstancias con la marca solicitada, toda
vez que no pueden ser comparados a nivel global.

Que, la marca “BLACK BULL", reviste distintividad y es
perfectamente diferenciable de su competidora negante
por varios factores a considerar, tales como, por ejemplo: El
andlisis del conjunto marcario, el andilisis simultdneo de
pronunciacién vy visibilidad, y la posicién del comprador, al
comparar los signos en conflicto, hechos estos que permiten
concluir la inexistencia similitud entre ambos signos.

Que, en base a todo lo expuesto, al ser los productos de las
marcas en conflicto sumamente particulares, el publico
consumidor no podria incurrir en error al adquirirlos, por lo
gue el riesgo de confusion no operaria en su caso.
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MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente, considera pertinente analizar los hechos
denunciados, a los fines de establecer si, la decisidn
emanada por el érgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia se circunscribe
en negar, la decisibn emanada por el érgano registral, que
determind la existencia de la triple identidad marcaria de los
signos en conflictos, hecho éste que, hace improcedente el
registro  solicitado, estos supuestos se  encuentran
configurados en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

1. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

articulos...".

De lo anteriormente sefialado, se observa que dicho articulo
establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El
Primero: Que refiere al parecido grafico como fonético de Ia

marca solicitada con otra marca ya registrada, y El

l/'.

)
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Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada

(identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificacién, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversion en publicidad y
mercadeo que realiza 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 ocupq, se aprecia que ambos signos
“BLACK BULL" (solicitada) vs “BLACK BUSH” (registrada),
comparten la misma raiz morfoldgica “BLACK”, raiz ésta que,

sin duda alguna, configura el primer supuesto de hecho
mencionado por la norma citada. Asi se declara.

En lo gue respecta al uso marcario, se tiene que ambos
signos estdn destinados a distinguir: licor de whisckey en |a
clase 33 internacional, hecho éste que, al presentar
completa identidad, configura por tanfo el segundo de los
supuestos de hecho mencionado por la norma, puesto que
utilizardn los mismMos canales de distribucion,
comercializaciéon y venta, que harian incurrir en error al
consumidor al establecer la procedencia empresarial de la
marca. Asi también se declara.

£
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Finalmente, en lo que respecta al argumento que solicita
efectuar de manera obligatoria el andlisis comparativo de
los conjuntos marcarios entre si, se informa a La Recurrente
que, tal andlisis no procede en el presente caso, toda vez
que las marcas confrontadas son del tipo denominativas y
Nno mixtas.

El andlisis del conjunto marcario, obedece a todos los
elementos que componen a la marca en si, como son las
figuras, anagramas, letras, nimeros y demds partes que
componen la imagen visual del signo. Sin_embargo, esta
regla tiene su excepcién, ya explicado suficientemente por
la doctrina vy _jurisprudencia marcaria vy, normalmente
sucede, cuando la parte denominativa de la marca resalta
de tal forma que destaca del resto de los demds elementos
que conforman el conjunto, tal andlisis es procedente para
determinar la triple identidad de la marca solicitada para
con marcas previamente registradas.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda
completamente con la decision emanada por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que
concluye la existencia de la friple identidad marcaria con
una marca previamente registrada y, por tanto, la
configuraciéon de las causales que impide el registro previsto
en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial. Asf se decide.

&
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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 Administracidn Publica?, 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
la ciudadana PATRICIA HOET DE LIMBOURG, venezolana,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy fitular de la
cédula de identidad N° V- 9.970.326, y Agente de Ila
Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el caracter de
Apoderada Legal de la sociedad mercantil britdnica
DUNCAN TAYLOR SCOTCH.

SEGUNDQ: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto
Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrafivos, 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

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

Y
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numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad | d%l.
|

Devuélvase el expediente originat’a su oficina d 1origen.

oder Popular Comercio Nacional
91 4, de fechg/03 de febrero de 2024
pt*6.794, Extraordinario de esa misma fecha

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.45] de
fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano ENRIQUE CHEANG VERA,
venezolano, mayor de edad, civimente hdabil en derecho y
titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado
en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con
el cardcter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil
suiza  CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.,
INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdarquico confra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
152 de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declar6 SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto contra la Resolucion N° 771, de fecha
02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su vez declard SIN LUGAR,
el escrito de OPOSICION interpuesto y, por tanto, CONCEDE
el registro de la marca “LANDOR” solicitada por la sociedad
mercantil PLASTICOS 2012, C.A., mediante el trdmite N° 2016-
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019921, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para
distinguir: “Pastas alimenticias”.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ia
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 y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

|
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impughado fue efectivamente
nofificado a La Recurrente que se opone al Registro,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 639, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por €l
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hdbil para ello. Asi se declara.

11
ANTECEDENTES

En fecha 05/12/2016, mediante tradmite N° 2016-019921, la
sociedad mercantil PLASTICOS 2012, C.A., solicité ante el

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “LANDOR”, en clase 46 Nacional y 30
Internacional, para distinguir: “Pastas alimenticias”, cuya
traduccion es: Tierra Firme.

En fecha 02/06/2017, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N°® 575, El Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la marca solicitada, a los fines que
todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerza
el derecho de oposiciéon.

En fecha 13/07/2017, la ciudadana Marianela Montilla, titular
de la cédula de identidad N° V.- 11.307.067, actuando con
el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
suiza CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG., interpone
escrito de OPOSICION contra el registro de la marca
solicitada, por considerarla  fonética, grafica vy

conceptualimente confundible, con su marca previamente
registrada “LINDOR", Registro N® F115107 y N° F114749, en la
misma clase.

En fecha 14/03/2018, |la sociedad mercantil PLASTICOS 2012,
C.A., da contestacién a la Oposicidn anterior.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucion N° 771, publicada

en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha
12/11/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
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(SAPI), declara SIN LUGAR la oposicion inferpuesta vy, por
tanto, OTORGA el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil suiza
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG., en lo adelante

“La Recurrente Opositora”, ejerce Recurso de
Reconsideracidon contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucion N° 152, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca solicitada.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, denunciando que
existe parecido grdfico, fonético y conceptual de la marca
solicitada o la que hace oposicion “LANDOR”, en
comparacion con la marca de su propiedad previamente
registrada “LINDOR".
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Que su marca, “LINDOR”, goza del derecho de uso exclusivo
en productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por
lo que nadie mds puede usar un signo idéntico o similar en

dicha clasificacion.

Que, dentro de esta clasificacion marcaria, se encuentran
las “Pastas Alimenticias”, producto que distingue la marca
solicitante “LANDOR”, y que puede causar conflicto por el
hecho de su destino marcario, a su marca registrada
“LINDOR".

Finalimente, senala que las marcas confrontadas estdn
destinadas al sector alimenticio, sector éste que se destaca
por su alta demanda de consumo, razdn por la cual no
pueden coexistir pacificamente, puesto que utilizaran
idénticos canales de distribucion, comercializacion y medios
de publicidad, haciendo que los consumidores visualicen
ambas marcas como idénticas, y. por tanto, incurrir en error,
al determinar la procedencia empresarial del signo.

Sostiene que, contrario al dictamen emanado por el érgano
registral, y de conformidad con lo expuesto supra, denuncia
que la marca solicitada “LANDOR”, se encuentra incursa en
las causales de improcedencia de registro, previsto en los
numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial, por el
hecho de existir el registro de la marca de su propiedad
“LINDOR”.
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\'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente que se opone al registro, considera pertinente
analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer si,
la decisidn emanada por el érgano registral, es conforme a
derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada se
centraliza en afirmar la existencia de la friple identidad
marcaria que hace improcedente el registro, tal supuesto, se
configura en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

“Arficulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse como
marcas:

()

11. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

articulos...”.

De la cita antes sefalada, se observa que dicho articulo
sefiala, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El
Primero: Que refiere al parecido grdfico como fonético de la
marca solicitada con otra marca ya registrada, y El
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Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
(identidad conceptual) en los mismos o andlogos productos

con ofra ya registrada.

Dicho impedimento tiene su justificacidon, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversién en publicidad vy
mercadeo que realiza el fitular 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 presente caso, se aprecia gue ambas marcas:
“LANDOR” (solicitada y concedida) vs “LINDOR” (registrada y
oponente), comparten la misma composicion grdfica vy
fonética, a excepcion de la primera vocal, razén por la cual,
se puede desprender cierta similiftud entre ambos signos.

En razéon de lo anterior, esta Alzada determina gue, en la
marca solicitante, se configura la primera de las causales de
improcedencia de registro establecido por la norma supra
mencionada. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho que es aquel que
refiere al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a la marca solicitada “LANDOR”, ésta se
destinara a distinguir: “Pastas Alimenticias”.
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En lo que respecta a la marca registrada “LINDOR", Ia misma
estd destinada distinguir:  “"Alimentos e ingredientes
alimenticios, especialmente productos derivados del
chocolate”.

En consecuencia, de lo anterior debemos sefalar que la
marca solicitada “LANDOR", la cuadl, le fue concedida su
registro, estd destinada a distinguir un solo producto que es
la pasta para consumo humano, en cambio que, Ia marca
oponente y previamente registrada “LINDOR", estd
destinada a distinguir productos que derivan del chocolate
que también es para consumo humano.

Del contraste efectuado a los destinos marcarios, resulta
forzoso para esta Alzada concluir que, tanto la marca
solicitada, como la marca previomente registrada u
oponente, pese a que se encuentran dentro del sector
alimentos, las mismas estdn destinadas a distinguir productos
totalmente distintos o disimiles entre si, los cuales, no pueden
complementarse ni utilizar canales de comercializaciéon
similares, es decir, no son productos andlogos o que se
puedan integrar de alguna manera. Asi se declara.

Para complementar lo anterior, se hace necesario
mencionar lo que la doctrina administrativa ha sefalado en
la materia, y al respecto, el érgano registral en Resolucion N°
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8662 de fecha 03/11/1965, hoy vigente todavia, dictaminé lo
siguiente

"Aun cuando dos marcas presenten parecido, el
mismo no puede impedir su coexistencia en el
mercado si los productos a los cuales se destinan
son diferentes”.

(Resaltado que destaco).

De lo antes senalado, se hace necesario evaluar el
argumento esbozado por La Recurrente gue, induce a inferir
la exclusividad de explotar tedos 1os productos identificados
en el clasificador 30 Internacional, por el hecho de gozar de
un registro marcario que asi lo permite.

En este sentido, esta Alzada senala que, si bien es cierto que
el clasificador marcario establece una cantidad de
productos o servicios en sus variados items, para su distincion
y apropiacién por parte del solicitante marcario, también es
muy cierto que, quedard por parte del mismo, establecer
cudles de los alli identificados pretende reivindicar y por
tanto explotar.

2 Resolucidon N°® 866 de fecha 03/11/1965, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 117 de fecha 25/04/1966, paginas 471 al 473, caso:
Oposicion Marca “RAPID" (etiqueta-conjunto), Clase 46, por existir "RAPIDEX".
Extraido de la obra PATENTES Y SIGNOS DISTINTIVOS de la Autora Hildegard
Ronddn de Sanso, Universidad Central de Venezuela, 1968, pagina 130.

10
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En consecuencia, de lo anterior debemos senalar, que el
hecho de obtener el registro de ciertos y determinado
productos o servicios SOLICITADOS por el aspirante marcario,
y establecidos en un clasificador, ello no quiere decir, que
tiene el derecho a explotar todos los que indigue el mismo,
razén por la cual, debe ser solicitado. Asi también se
declara.

Ahora bien, analizado como ha sido la ftriple identfidad
marcaria de los signos en conflicto, esta Alzada observa que,
el riesgo de confusidn denunciado, en ningun modo puede
operar, toda vez que la marca solicitada “LANDOR”
identifica  productos totalmente diferentes a la marca

reqgistrada. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda
completamente con el dictamen efectuado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que
desestima la Oposicidn interpuesta, y por tanto, concede el
registro solicitado, al estimar efectivamente que, marca
solicitada no se encuentra incursa en alguna causal que
impida su registro. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20

11
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del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracidén PUblica3, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgénica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano ENRIQUE CHEANG VERA, venezolano, mayor de
edad, civiimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de
identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en
el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, vy Agente de Ia
Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el cardcter de
Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.

SEGUNDQ: CONFIRMA, en todas 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 arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa4 concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 4.147
Exfraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.

12
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ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de Ia Propiedfj’fﬁdus;ﬂ

Devuélvase el expediente original d su oficina de orfjgen.

e Comercio Nacional
03 de febrero de 2024

13
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ANOS 215°, 166°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 21/05/2025, |a ciudadana LAURA KATIUSKA RADA
CHACON, venezolana, mayor de edad. civiimente hdbil en
derecho vy ftitular de la cédula de identidad N° V-4.192.152,
abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°
44858 y Agente de Ila Propiedad Industrial N° 2.468,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
empresa estadounidense ELANCO US INC., 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 Ia Resolucién N° 294 de fecha
26/03/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 641 en fecha 29/04/2025, que declaré INADMISIBLE, el
Recurso de Reconsideracion, interpuesto contra la
Resolucion N° 374, de fecha 29/06/2015 publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 588 de fecha
12/11/2018, la cual, declard INADMISIBLE, contra la solicitud
de registro de la marca comercial ESSENCIL, inscripcion N°
2014-005313, solicitada por la empresa estadounidense
ELANCO US INC., constituida de conformidad con las leyes
del estado de Delaware, Estados Unidos de América.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucion N° 294 de fecha 26/03/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industricl N° 641 de fecha
29/04/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
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 y, siendo
esta Alzada, el dérgano superior jerarquico del mismo,
compete su conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y anadlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
artficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por o que pasa a pronunciarse sobre su
tempestividad.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Exfraordinario de fecha 1 de julio de
1981.

¥

42 Tomo XX



ff}i)f}lw?’x?fﬂ CBelirariana de .)PH(’}',‘?{:"/;!
. ../yj;‘:‘{:ff’)'l?- el ( i %(/}v f/ Jr)-’)w;n'

O [} e
e Camercia Neacicnal

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 29/04/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N°DRPI-AO-N°
05-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico
comenzo a partir del dia 30/04/2025 culminado 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 21/05/2025, y al
contrastar esta fecha para con la fecha limite arriba
indicada, se concluye que el mismo se efectud en tiempo
hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 23/03/2014, mediante solicitud N° 2014-005313, la
empresa norteamericana, ELI LILY AND COMPANY., solicitd
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
el registro de la marca ESSENCIL., en clase 05, Internacional
para distinguir:  "Preparaciones veterinarias, a saber,
vacunas, preparaciones  antimicrobianas orales e
inyectables para el tratamiento y confrol de las
enfermedades infecciosas en animales y ganados

43
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destinados a la produccion de alimento;
inmunoreconstituyentes biofarmacéuticos y ofros
medicamentos para la prevencion y fratamiento de las
enfermedades virales. ...," Entre otros.

En fecha 30 de abril de 2015, mediante Resolucién N° 283,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 556, de
fecha 15 de mayo del 2015, fue negada, la solicitud de la
marca ESSENCIL, por estar incurso en el numeral 11 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 17/06/2015, la Empresa ELI LILY AND COMPANY,
presentd Recurso de Reconsideracién, contra la negativa
anterior.

En fecha 15/05/2018, la empresa ELI LILLY AN COMPANY,
cede sus derechos de la solicitud de la marca ESSENCIL a la
empresa ELANCO US. INC.

En fecha 15/01/2019, la empresa ELANCO US. INC., en lo
adelante La Recurrente, Ratifico el Recurso de
Reconsideracion.

En fecha 26/03/2025, mediante Resolucién N° 294, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha
29/04/2025, declaran INADMISIBLE el Recurso de
Reconsideracion, por falta de cudlidad del representante
del solicitante.
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En fecha 21/05/2025, la representante de |la empresa
ELANCO US. INC., ejerce Recurso Jerarquico, contra Ia
negativa anterior.

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su Recurso Jerdrquico que:

“...En el caso de la solicitud N° 2014-003513, para
la marca ESSENCIL, dicho recurso fue presentado
oportunamente el 17 de junio de 2015.

Tres anos mas tarde, el SAPI, en lugar de emitir
resolucién (...) demanda la ratificacién del recurso
a los fines de “demostrar el interés en la misma”.

El aviso fue oportunamente atendido, ratificada la
actuacion a nombre de Mi Mandante, la cudl,
para la fecha de ratificacion, 10 de enero de 2019,
era la empresa solicitante de la marca.

Debido al (...) corto plazo para ias ratificaciones,
esta fue presentada bajo la figura de gestién de
negocios contemplada en los articulos 1.173 y
1.177 del Cédigo Civil de Venezuela por no contar
para la fecha con el Poder oforgado y legalizado
a nombre de mi mandante ..."

(Resaltado nuestro)

En virtud de lo senalado anteriormente, alega que la
declaratoria de inadmisibilidad del escrito de ratificacién fue

45
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oportunamente presentada por el solicitante de la marca
ESSENCIL, por lo cual constituye un incumplimiento del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), toda
vez que no tomo en cuenta la tempestividad oportuna de su
presentaciéon, hecho este que menoscaba los derechos de
sU mandante.

En este orden de ideas, La Recurrente concluye que, el
Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al no
pronunciarse sobre los argumentos de fondo del Recurso de
Reconsideracién, presentado en tiempo hdbil debidamente
acreditado como apoderado del solicitante, estd
incumpliendo con su obligacién.

\"
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento principal de La
Recurrente es, afimar que estaba actuando conforme a
derecho, toda vez que actud mediante la figura de gestién
de negocios, y fraslada la responsabilidad de no tener poder
para representar a su cliente (ELANCO US. INC.), al Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), porque a su
entender, en vez de decidir mediante resolucion, le pide
ratificar el Recurso de Reconsideracion.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, es
importante conocer el presupuesto procesal que refiera a la
cualidad del particular interesado o, su apoderado legal a
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los fines de inferponer cualquier solicitud ante Ia
administracién publica.

Al respecto, los articulos 48 y 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, establecen:

“Articulo 48.- El procedimiento se iniciarc a instancia de
parte inferesada, mediante solicitud escrita, o de oficio.

“Arficulo 49. Cuando el procedimiento se inicie por
solicitud de persona interesada, en el escrito se deberd
hacer constar;

1. El organismo al cual esta dirigido;

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

3. La direccién del lugar donde se haran las
notificaciones pertinentes;

4. Los hechos. razones y pedimentos correspondientes,
expresando con toda claridad la materia objeto de
la solicitud;

5. Referencia a los anexos que lo acompanan, si tal es
el caso;

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

7. La firma de los interesados.”
(Resaltado y subrayado que destaco)

~
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De lo anteriormente sefalado, se observa, que el
procedimiento administrativo se inicia a solicitud de parte
interesada o, de oficio, en el primer caso, que es el que nos
interesa resolver, ambas disposiciones hormativas establecen
que debe ser inferpuesto por persona interesada, y la
doctrina y jurisprudencia en la materia es conteste en
establecer que serd persona interesada, toda aquella que
demuestre un interés personal, legitimo y directo o, en su
defecto, algin Apoderado o Representante Legal que, funja
como sy intermediario ante |a administracién, debidamente
acreditado para tal fin.

A tal efecto, el arficulo 2 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, el cual citamos:

"Articulo 2.- Toda persona interesada podrd, por si
o por medio de su representante, dirigir instancias o
peficiones a cualquier organismo, entidad o
autoridad administrativa. Estos deberdn resolver las
instancias o peticiones que se les dirjan o bien
declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para
no hacerlo”.

(Resaltado que destaco).

En este sentido, aclarado el punto sobre el interés personal,
legitimo y directo que debe acompafar toda solicitud o
peticidn dirigida ante la Administracién Publica, asi como
tambien, la debida acreditacion del representante o
autorizado legal por el particular interesado.

48 Tomo XX



f‘f’f/_‘l)-?“xf&’?}'ﬂ CBetivariana de C) é‘ﬂr’jﬁ’ﬂ‘fff{
Mintiteric dol Socer GF %Aw/m'

. s
e Comercic . MNacicnal

Es necesario senalar que, en el presente caso, no consta en
el expediente administrativo, el poder de representacién de
la empresa ELANCO US. INC., y contrariomente a ello se
aprecia, la aseveracion de La Recurrente que afirma actuar
bajo la figura de gestion de negocios, es decir, admitiendo
que no fiene poder para representar a la empresa por la
cual ella aduce representar.

En este sentido, debemos hacer énfasis que, no es
responsabilidad del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), que la Empresa ELI LILY AND COMPANY,
haya cedido sus derechos de la solicitud de la marca
ESSENCIL, a la empresa ELANCO US INC. y que esta Ultima
empresa no haya previsto oforgar poder a @ sus
representantes en Venezuela.

Bajo este contexto, es demostrable, junto con la
documentacion que reposa en el expediente administrativo,
que falta el documento poder o la firma conjunta del
representante legal de la empresa ELANCO US INC., para
con el abogado que lo asista, incumpliendo con los
requisitos para realizar la solicitud, por lo que actud sin
cualidad.

Ahora bien, determinado como ha sido la situacién juridica
del apoderado actor, su falta de acreditacion, opera en
consecuencia, la perencién administrativa de Ley, en virtud
de lo cual, extingue la instancia volviéndose inocua Ia
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presentacion del Recurso Jerdrquico, por o que el mismo se
hace igualmente INADMISIBLE. Asi se decide.

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 Publica2 en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON, venezolana,
mayor de edad. civimente hdbil en derecho vy titular de la
cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la empresa
estadounidense ELANCO US INC, constituida de conformidad
con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de
Ameérica.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativos recurrido.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: é.147 de fecha 17
de noviembre de 2014
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De conformidad con lo establecido en el arficulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Adminisfrativos, 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 & del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa® concatenado con
lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del
término de ciento ochenta (180) dias continuos, contado a
partir de su noftificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propieda

Devuélvase el expediente origin

R~

al @ su oficina de otigen.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de
2010.
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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, la ciudadana MARIA RUSE RUGGIERO,
venezolana, mayor de edad. civimente hdbil en derecho vy
fitular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, Abogado
en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 124.534,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con
el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
norteamericana WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.,
INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso lJerdrquico contra el Acto
Administrativo emanado del SERVICIO AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), contenido en |la Resolucién
N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletin de Ia
Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracién,
inferpuesto  contra la Resolucidn N° 411, de fecha
07/09/2015, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 558 de fecha 18/09/2015, que NIEGA de oficio el registro
de la marca comercial “MY CLOUD”, solicitud N° 2013-
009095, en clase 42 Internacional, para distinguir:
"Computadoras y almacenamiento de datos electrénicos,
codificacion de datos y seguridad, proveer software de
computacion no descargable incluyendo firmware y
aplicaciones moviles, ... enfre ofros", por considerar que
presenta parecido grafico, fonético y conceptual con otra
marca previamente registrada, razén por la cual, considera

1
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gue se encuentra incursa en la causal de improcedencia de
registro prevista en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industriall.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitido por el Servicio Autébnomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Il
ADMISIBILIDAD

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

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Numero 25,227, de fecha
10/12/1956.
2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de

fecha 1 de julio de 1981.
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Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hdbil para ello. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 21/05/2013, mediante trdmite N° 2013-009095, la
sociedad mercantili norteamericana WESTERN DIGITAL
TECHNOLOGIES, INC., solicitdé ante el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca “MY
CLOUD", en clase 42 Internacional, para distinguir;
“Computadoras y almacenamiento de datos electrénicos,
codificacion de datos y seguridad, proveer software de
computacion no descargable, incluyendo firmware vy
aplicaciones moaviles, disefio, desarrollo, actualizacién vy
mantenimienfo de software,...", entre otros.
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En fecha 07/09/2015, mediante Resolucidén N° 411, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N® 5§58 en fecha
18/09/2015, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA DE OFICIO la solicitud anterior, por considerar
que presenta parecido grdfico, fonético y conceptual con la
marca “ICLOUD”, Registro N° P318786, en clase 9
Internacional.

En fecha 20/10/2015, la sociedad mercantil WESTERN DIGITAL
TECHNOLOGIES INC., en lo adelante "La Recurrente”, ejerce
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolucion N° 158, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de |la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto vy, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, indicando lo siguiente:
Que, no existe identidad o similitud grdfica y fonética de los
signos confrontados, asi como tampoco, identidad o

analogia de los productos o servicios distinguidos.

Que, el érgano registral no realizdé un andlisis en su conjunto
de los signos, pues de lo contrario, ofra fuera la decision.

% Y
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Que, la empresa APPLE INC., ha construido una familia de
marcas con la letra “I" al inicio de su nombre, por lo que los
consumidores tienen muy claro el origen empresarial de Ig
marca, hecho éste que, favorece la distincidén para con Ia
marca solicitada, dando a entender asi la imposibilidad de
incurrir en error.

Que, resulta absurdo por parte del érgano registral, no
aceptar la coexistencia de las marcas “ICLOUD” en clase 9
Internacional para con la marca solicitada “MY CLOUD”, en
clase 42 internacional, habiendo permitido en anterior
oportunidad, la coexistencia de estas mismas marcas,
ambas en clase 9 internacional.

\'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente, considera pertinente analizar los hechos
denunciados, a los fines de establecer si, la decisién
emanada por el érgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la impugnaciéon formulada,
se centraliza en afirmar la inexistencia de identidad grafica,
fonetica y conceptual de la marca solicitada para con la
marca negante.

Tales supuestos se configuran en el numeral 11 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial, el cual regula:

“Articulo 33.- No podran adoptarse ni registrarse como
marcas:

i\
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1. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

artficulos..."."

De la cita antes sefalada, se observa que dicho articulo
establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El
Primero: Que refiere al parecido tanto grafico como fonético
con otra marca ya registrada y, El Segundo: Que refiere al
uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificacidon, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversidén en publicidad y
mercadeo gue realiza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por ofra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

En el presente caso, se infilere que ambos signos: “MY
CLOUD"” (solicitada) vs “ICLOUD" (registrada), comparten
una misma terminacién gramatical, la cual, de conformidad
con su acentuacidn y pronunciacién fonética, ofrece la
fuerza distintiva en ambos signos por igual, razén por la cual,
sin duda, se configura el parecido grdfico y sobre todo
fonético constitutivo del primer supuesto de hecho
mencionado en la norma. Asi se declara.

Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto de hecho, que
es aqguel que refiere al uso o destino marcario, fenemos que,
ambos signos refieren a productos tecnoldgicos en clase 9
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internacional y, por ende, también a servicios para dichos
productos en clase 42 internacional.

En consecuencia de lo anterior, debemos senalar que
obviamente existe complementariedad entre ambos
destinos © usos marcarios, razén por la cual, su coexistencia
induciria a error al publico consumidor adquiriente de alta
tecnologia. Asi fambién se declara.

Resumiendo lo planteado, resulta forzoso para esta Alzada
concluir que, la negativa de oficio y, su confirmatoria en la
decision efectuada por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho. Asi se
decide.
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 Administracion Publicad, 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 RUSE RUGGIERO, venezolana, mayor de
edad. civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de
identidad, acfuando con el cardcter de Apoderada Legal
de la sociedad mercantil norteamericana WESTERN DIGITAL
TECHNOLOGIES INC.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.
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SEGUNDO: CONFIRMA, en todas 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 Administrativa4 concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contados a partir de su
nofificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propie dustrial.

Devuélvase el expediente or/'éncﬂ a su oficina de origen.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 392.451 de
fecha 22 de junio de 2010.

8
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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, la ciudadana CAROLINA SOCORRO
SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, civimente hdabil en
derecho, ftitular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con
el caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A., INTERPUSO ante este Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, Dos (02) Recursos
Jerdrquicos contra el Acto Administrativo, emanado del
SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, que declard SIN LUGAR los escritos de
OPOSICION presentados contra los registros de las marcas
solicitadas por la sociedad mercanti EAGLEBURGMANN
GERMANY GMBH & CO. KG., de los signos siguientes:
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SOLICITANTE
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG
MARCA
N° | SOLICITUD Y CLASE DISTINGUE
TIPO

Junta hermética para ejes;
Cierres de Anillos deslizante
con efecto simple y doble
con lubricacién de gas o
liguida para la
impermeabilizacion de
medios liguidos o en forma
de gas; Cierres de anillos
deslizante en forma de
construccion casete;
Cierres de anillos deslizante
con recipientes de fluidos
1 2018-011816 BUKA 7 Int. de sellado; Cierres de
anillo deslizante con
funcibn de  enjuague;
Cierres de anillo deslizante
con retroalimentacion de
fugas; Cierres de anillo
deslizante con control de
fugas; anillos de
rozamiento; todos esto
productos como piezas
para magquings.
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SOLICITANTE
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG

MARCA
N° SOLICITUD Y CLASE DISTINGUE
TIPO

Junta hermética para ejes;
Cierres de Anillos deslizante
con efecto simple y doble
con lubricacién de gas o
liquida para la
impermeabilizacién de
medios liquidos o en forma
de gas; Cierres de anillos
deslizante en forma de
construccién casete;
Cierres de anillos deslizante
2 | 2018-011817 BUKO 7 Int. con recipientes de fluidos
de sellado; Cierres de
anillo deslizante con
funcién de  enjuague;
Cierres de anillo deslizante
con retfroalimentacion de
fugas; Cierres de anillo
deslizante con control de
fugas; anillos de
rozamiento; todos esto
productos como piezas
pard maquinas.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos
Jerdrquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucién N° 107 de fecha 29/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en
fecha 25/02/2025, emanada por el SERVICIO AUTONOMO 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 vy, siendo
esta Alzada el érgano superior jerdrquico, en consecuencia,
compete su conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley
exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que pasa a pronunciarse de seguida
sobre su tempestividad.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025,
emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, haciendo el cdlculo correspondiente de los quince
(15) dias hdbiles o de Despacho para interponer los Recursos
Jerdrquicos previstos en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso
comienza a partir del dia 26/02/2025, culminando el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los dos (02)
Recursos Jerdrguicos, fueron interpuestos en fecha 20/03/2025
y haciendo el contraste debido de esta fecha para con la
fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposicion
de los Recursos Jerdrquicos se efectud en tiempo hdbil. Asi se

declara.
1]

PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los dos (02) Recursos
Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existen identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de
cumplir con los principios de economia y celeridad procesal,
asi como evitar decisiones contradictorias, ACUERDA, de

N i
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conformidad con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las
causas y, por tanto, emitir una sola decisidon. Asi de decide.

v
ANTECEDENTES
En fecha 01/10/2018, La sociedad mercantii ALEMANA
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG solicité ante el

Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
reqgistro de |os siguientes signos marcarios:

SOLICITANTE
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.
MARCA
N° SOLICITUD ¥ DISTINGUE
TIPO

Junta hermética para ejes; Cierres
1 2018-01181% BUKA de Anillos deslizante con efecto

simple y doble con lubricacion de

gas o liquida para I

impermeabilizacién de medios
liquidos o en forma de gas; Cierres
de anillos deslizante en forma de
construccion caosetfe; Cierres de
anillos deslizante con recipientes
de fluidos de sellado; Cierres de
anillo deslizante con funcidn de
enjuague; Cierres de  anillo
deslizante con retroalimentacion
de fugas; Cierres de anillo
| deslizante con control de fugas;

2 | 2018-011817 BUKO
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SOLICITANTE
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.
MARCA
N° | SOLICITUD Y DISTINGUE
TIPO

anillos de rozamiento; todos esto
productos como piezas pard
maaquinas.

En fecha 06/12/2019, publicado en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 598 de fecha 05/12/2019; el Servicio Autdnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), en cumplimiento a lo
establecido en los articulos 70, 71, y 76 de la Ley de Propiedad
Industrial, ORDENA LA PUBLICACION de las marcas
correspondientes a las solicitudes antes mencionadas, a los
fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el
otorgamiento de las mismas, ejerza el derecho a la OPOSICION
de los registros.

En fecha 23/01/2020, la ciudadana MAGALY JOSEFINA
SANCHEZ ARANGUREN, venezolana, civimente hdbil en
derecho, titular de la cédula de identidad N° V.- 7.976.725,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 47.172, Agente de la
Propiedad Industrial N° 2.441, actuando es su cardcter de
apoderada de la sociedad mercantii OCTAGONO PUBLICIDAD,
C.A., interpone Escritos de Oposicion a los registros de las
marcas arriba indicadas.
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En fecha 15/03/2021, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N°® 607 en fecha 12/03/2021, el Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), nofifica a los solicitantes de
marcas sobre oposiciones interpuestas a estos.

En fecha 25/05/2021, el ciudadano LUIS MANUEL RUIZ TORRES,
venezolano, civimente hdbil en derecho, titular de la cédula
de identidad N° V.- 14.123.332, inscrito en el INPREABOGADO
bajo el N° 100.533, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.637,
actuando es su cardcter de apoderado de la sociedad
mercantil ALEMANA EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO.
KG, interpone Escrito de Contestacion a la Oposicion.

En fecha 12/12/2024, mediante Resolucion N° 843 de fecha
06/12/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 637 de fecha 11/12/2024, el Servicio Autébnomo de |a
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR Ias
Oposiciones interpuestas y, por tanto, OTORGA EL REGISTRO de
las marcas solicitadas.

En fecha 14/01/2025, La Recurrente ejerce Recurso de
Reconsideracion, en virtud de la negativa del Boletin

anteriormente mencionado.

En fecha 25/02/2025, mediante Resolucion N° 107, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
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25/02/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR a las Oposiciones interpuestas y, por
tanto, OTORGA EL REGISTRO de |las marcas solicitadas.

En fecha 20/03/2025, La sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD, C.A., ejerce dos (02) Recursos Jerdrquicos, contra
las decisiones anteriormente enunciadas.

\Y
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en sus escritos, fundamentalmente, lo
siguiente:

Mi representada dentro de la oportunidad legal
correspondiente presento Recurso de Reconsideracion en
contra de concesiones de marcas correspondientes a las
solicitudes N° 2018-0011816 Yy 2018-0011817 de fecha
01/10/2018 presentadas por EAGLEBURGMANN GERMANY
GMBH & CO. KG. en los siguientes términos: TIPO DE MARCA: M-
MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: D-DNOMINATIVA; CLASE: 7
INTERNACIONAL; NOMBRE: BUKO y BUKA; ; Distingue: "Junta
hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto
simple y doble con lubricacién de gas o liquida para la
impermeabilizaciéon de medios liquidos o en forma de gas;
Cierres de anillos deslizante en forma de construccion casete;
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Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de
sellado; Cierres de anillo deslizante con funcidon de enjuague;
Cierres de anillo deslizante con retroalimentacion de fugas;
Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de
rozamiento; todos esto productos como piezas para
maquinas.”, toda vez que las marcas solicitadas (ahora
concedidas en boletin 639 mediante resolucion nUmero 107),
presentan similitudes con una marca preexistente, propiedad
de mirepresentada lo cual podria inducir a error o confusion all
pUblico consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la
oposicion a las marcas solicitadas por EAGLEBURGMANN
GERMANY GMBH & CO. KG., mi representada ya habia
adquirido el derecho de preferencia por haber presentado
con anterioridad, en fecha 09/05/2017, la solicitud N° 2017-
007149; NOMBRE: BIKA; TIPO DE REGISTRO: MARCA DE
PRODUCTO; CLASE: 7 INTERNACIONAL, Ila cual fue
posteriormente concedida adquiriendo mi representada la
titularidad de la Marca con el nUmero de Registro P370085.

Mi representada alego su legitimo interés para solicitar a ese
Despacho del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), la no concesidon del registro de las marcas BUKO y BUKA
solicitada por la Sociedad Mercanti EAGLEBURGMANN
GERMANY GMBH & CO. KG., por encontrarse tales solicitudes

10
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de marcas incursas en las causales de irregistrabilidad en el
articulo 33 numerales 11 y 12 de |la Ley de Propiedad Industrial.

Es importante recordar que la funcién principal de una marca
es identificar el origen del producto, servicios o actividades, asi
pues, en la resolucidon 120 de fecha 29/03/2007, publicada en
el boletin 486, Tomo lll, Pag. 153 senala:

“La marca tiene como funcion principal la de identificar
los productos o servicios de un fabricante, con el objeto
de diferenciarlos de los de igual o semejante naturalezaq,
pertenecientes a ofra empresa o persona; es decir el titular
del registro goza de la facultad de exclusividad respecto
de Ila utilizacion del signo (... La causal de Ila
irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya
registrado o solicitado en registro, evita que se atente
contra la distintividad de la marca y contra su identidad
con el producto a que ella accede.”

Que la confundibilidad entre marcas colisiona también contra
el principio de lealtad comercial transparencia que deben
regir en el comercio, pues en el registro marcario priva
preferentemente la tutela al concepto “pro consumitore”, y es
a quien se debe proteger en esta circunstancia.

11
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Se hace imposible que se permita la coexistencia pacifica de
marcas similares en el mercado susceptibles de provocar
peligrosas confusiones en la intencién del pUblico consumidor,
dado que se estaria violando flagrantemente disposiciones
prohibitivas de Registro consagras en la Ley de Propiedad
Industrial.

Que, el Registrador viold el derecho de prelacién, por cuanto
que sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de
inmotivacién, por considera que no se explicé de manera
individualizada en las resoluciones las negativas de las
Oposiciones interpuestas.

Que, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
transgredié los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial?2, al no permitir la inscripcién de marcas
que se pdarezcan grafica y fonéticamente.

Que, La Recurrente, denuncia la exacta similitud gréfica y
fonética, ya que, a su parecer, solo hubo una inversiéon de |os
nombres y que las letras de ambas marcas, son de color rojo,
trayendo confusién al consumidor.

2Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1956
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MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, vistos los argumentos presentados, por La
Recurrente Opositora, pasa a resolver los mismos, como sigue:

Se aprecia, que La Recurrente, centra sus denuncias en la
transgresidon al derecho de prelacién y preferencia de registro,
los cuales afima que le asisten, indicando al efecto que
tramitdé las marcas antes que su competidor Opositado,
circunstancia ésta, que aduce no evalud en su oportunidad el
érgano registral.

Tal aseveracién, hace estimar que la administracion de
marcas, en su momento, no tomd en cuenta esta
circunstancia, a los fines de otorgar el registro de las marcas en
conflicto.

Asimismo, alegd que tanto las marcas de La Recurrente
Opositora y las registradas, son idénticas y, por lo tanto, le
afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido
fonético, y las semejanzas en sus imagenes, lo cual, puede
trasmitir erréneamente la idea que La Recurrente opositora,
este lanzando un nuevo producto.

A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente,
esta Alzada, conviene traer a colacion, lo establecido en los

13
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numerales 11 y 12 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial, que establece:

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

11.la marca que se parezca grdafica o fonéticamente a
ofra ya registrada, para los mismos © andlogos
articulos”.

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

Del articulo antes transcrito, se desprende la existencia de dos
(2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el registro de
una marca, estos son:

a- Parecido fonético y
b- Parecido grdfico

En tal sentido, es necesario senalar, que la Doctrina y la
Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, que son “los
productos asociados a las marcas"”. En el presente caso, se
descarta el parecido grdfico, toda vez que los conjuntos
marcarios comparados, No se parecen entre si y con respecto

14
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al parecido fonético, La Recurrente Oponente, justifica, que la
palabra “BIKA", contiene parecido a su competidora
opositada “BUKA y BUKO".

Ahora bien, de la comparacion de ambos signos marcarios, se
aprecia a simple vista, que no existe similitud entre ambos, por
ser su composicidon grafica diferente.

Por otra parte, para verificar si pueden coexistir pacificamente
en el mercado, la semejanza o identidad de las palabras que
titulan una marca, segun la jurisprudencia y la doctrina
reiterada, senala que no es suficiente para su negativa.

Aunado cuando distinguen productos de diferentes clases,
observando que pueden coexistir en el mercado, sin riesgo de
confusién, ademds a que estamos ante productos con
servicios y actividades distintas, siendo sus canales de
distribucidon y ventas disimiles, en virtud de sus diferentes
clasificaciones. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, este superior jerdrquico concuerda
con los argumentos emitidos por el Servicio Autbnomo de
Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende, agregando que, al
realizar el estudio de la imagen grdfica y fonética de las
marcas, es necesario estudiarlas de forma global. Asi se
declara.
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DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango. Valor vy
Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracidén PuUblica® en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los Dos (02) Recursos Jerdrquicos
interpuestos por la ciudadana CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en derecho,
titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el N° 28.989, actuando con el cardcter

de Apoderada Legal de la sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD, C.A.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los
actos administrativos recurridos.

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

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venczuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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conformidad con lo dispuesto en el humeral 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, contado a partir de su noftificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Industrial.

Notifiguese.

I LEGAS RAMIREZ
Ministro d& | Q! I r de¢ Comercio Nacional

DecretoN\94.9
G.ORBY. NRLes

ef""

'Lri-l:rj“.

\
ISemn i\
“f 2\
e
END

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano LUIS ALEJANDRO
HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho y ftitular de la cédula de identidad
N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo
el N° 74.929 actuando con el cardcter de Apoderado de Ia
sociedad mercantil “SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO,
S.A.”, INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdarquico, contra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidn N°
122, de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha 25/02/2025,

que declard SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracién,
inferpuesto  contra la Resolucidbn N° 3924, de fecha

29/11/2011 que NEGO DE OFICO, el registro de la marca
“SAN ANTONIO"”, solicitud N° 2007-024807, en clase 7
Internacional.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
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Resolucion N° 122 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
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 y, siendo
esta Alzada, el oérgano superior jerarquico del mismo,
compete su conocimiento. Asi se decide.

I
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de Ila Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.
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De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas

fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 16/10/2007, mediante tramite N° 2007-024807, |c
sociedad mercantil “SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO,
S.A.", solicitdé ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca “SAN ANTONIO”
para distinguir: “mdquinas y herramientas; motores (excepto
motores para vehiculos terrestres); acoplamientos y organos
de ftransmision (excepto para vehiculos terrestres),
instrumentos agricolas que no sean manuales; incubadoras

de huevos.".

En fecha 13/12/2011, mediante Resolucidn N° 3924
publicada en el Boletin N° 524, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), NIEGA de oficio el registro de la
marca solicitada.

¥

) 5
Wi ’//

79 Tomo XX s



En fecha 16/01/2012, la sociedad mercantil “SERVICIOS
ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A.”, consigné escrito de
Reconsideracion a la Negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolucion N° 122, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, el Servicio Auténomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso interpuesto
y CONFIRMA en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

V'
FUNDAMENTOS DEL RECURSOS

La Recurrente SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.,
solicita a esta Alzada, que se revoque el acto impugnado
gue NIEGA DE OFICIO, el registro de la marca, SAN ANTONIO,
por presentar supuesto parecido con la marca registrada
NEOCOR V.S.

Que, el érgano registral, incurrié en el vicio del falso supuesto
de hecho, por considerar que la marca solicitada “SAN
ANTONIO", se encuentra incursa en lo previsto en el numeral
11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, entre las marcas en conflicto, a simple vista se puede
apreciar que no existe semejanzas fonética ni grdéfica pues,

tanto en el parecido visual, como el pronunciarlas una
4

¥
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seguida de la otfra, queda claro que, no existe riesgo de
confusion ni de asociacion entre ellas tal y como se aprecia
a continuacion: SAN ANTONIO / NEOCOR.

Argumenta que, no existe riego de confusion o de
asociacion entre las marcas en conflicto, toda vez que estdn
destinadas a productos totalmente diferentes pues estdn en
diferentes clasificadores marcarios, motivo por el cudl,
solicita la revocatoria.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistas y estudiadas como han sido las actas que conforman
el expediente administrativo del caso, los alegatos
esgrimidos por La Recurrente, asi como la documentacion
adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse
en los siguientes términos:

La denuncia formulada por La Recurrente, se centra en
senalar que, la base de la negativa efectuada por parte del

érgano registral, refiere Unicamente a la existencia del
registro de la marca “NEOCOR V.S8."”, como hecho negante
que impide el registro de su marca solicitada “SAN
ANTONIO".

Es en este sentido, sostiene que el érgano registral se limitd
simplemente a establecer la triple identidad marcaria entre
estos signos, a los fines de emanar la negativa de oficio.

¥
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Ahora bien, los supuestos de identidad marcaria, se
encuentfran configuradas en el numeral 11 del articulo 33 de
la Ley de Propiedad Industrial?, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

1. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos
articulos...”,

De lo anteriormente senalado, se observa que dicho articulo
establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El
Primero: Que refiere al parecido grdfico como fonético de la
marca solicitada para con otra marca ya registrada, y El
Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada
(identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversién en publicidad vy
mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por otra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

2 Vid.: Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.
6

82 Tomo XX .

vatl

e
5



x &'ﬁm_m. ot S torw
e Cowrerie Aertonal

En el caso que nos ocupaq, al efectuar la comparacion de los
signos controvertidos “SAN ANTONIO” (solicitada), vs.
“NEOCOR V.8.", (registrada) a simple vista se aprecia que no
existe ningun tipo de parecido grafico y fonético por lo que
no podria operar la similitud alegada por el érgano registral.
Asi se declara.

En cuanto a los productos a distinguir, se aprecia igualmente
que ambos signos refieren a clasificaciones marcarias
totalmente distintas, la marca “SAN ANTONIO”, estd
destinada a distinguir: productos en clase 7 internacional, en
cambio que la marca “NEOCOR V.S8.”, estd destinada a
distinguir, productos en la clase 6 internacional, ademdads que,
esta Ultima, no ha sido renovada y, por tanto, el hecho
negante queda totalmente desvirtuado.

Ahora bien, de conformidad con las observaciones
anteriores, llama la atencién que, la base de la negativa
escogida por el érgano registral, lo conforme una marca que
ademds de haber expirado su vigencia, no guarda ningin
tipo de relacion o parecido grdfico, fonético y tampoco
conceptual digno de una oposiciéon marcaria, por lo que, en
consecuencia, esta Alzada considera que, en su momento,
el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
incurrid en error al establecer la marca negante.

Dicho error, seguramente proviene de |la cantidad tan
voluminosa de decisiones que, emana diariamente esa
institucidn, haciendo viable que el presente caso haya sido
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tramitado internamente, bajo otras consideraciones que las
debidas.

En este orden de ideas, considera esta Alzada pertinente,
verificar la legalidad en las actuaciones administrativas. En
este sentfido, este acto de revision corresponde al principio
de la Globalidad de la Decisién, que, en palabras de |a
autora Hidelgard Ronddn de Sansod, refiere:

“d.- Globalidad de la Decisién

El drgano que decide el recurso tiene una
potestad total de decisién sobre las
cuestiones planteadas por el recurrente en
forma expresa © que deriven de dicho
planteamiento aun cuando no hayan sido
alegadas por el mismo. La Administracion
a la cual corresponde la decision del
recurso fiene en consecuencia, un poder
de pronunciamiento sobre todos [os
elementos que conformaron el iter
procedimental y sobre las cuestiones
sustanciales que se han suscitado. De allf
que, pongamos el caso de que Ia
impugnacion que origina el recurso pueda
versar sobre un motivo especifico, por
ejemplo, la incompetencia. El érgano que
decide y declara sin lugar la impugnacion
no tiene por qué detenerse en ello si a su

3 Vid. Hidelgard Ronddn de Sanso. El Procedimiento Administrativo, Coleccidn
Estudios N° 1, Segunda Edicion, Editorial Juridica Venezolana, Caracas 1.983

8 ¥
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vez existen vicios que aun cuando no han
sido denunciados, sin embargo, afectan al
acto. Este poder de decidir sobre todo lo
que estd vinculado con el acto recurrido,
deriva de la consideracion de que la
materia es de orden puUblico y en
consecuencia el érgano que decide debe
pronunciarse sobre cualquiera de las
cuestiones que han sido aportadas al
procedimiento.”

(Resaltado que destaco).

Este principio, se encuentra contenido el arficulo 82 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos
respecto, se cita:

“Articulo 89. El drgano administrativo
deberd resolver todos los asuntos que se
sometan a su consideracidon dentro del
dmbito de su competencia o que surjan
con motivo del recurso, aunque no hayan

sido alegados por los interesados.”

que,

al

Resumiendo lo planteado, esta Alzada, al comprobar la
existencia del error en el andlisis de las marcas en conflicto,
considera que el érgano registral, en su momento, incurrid en
el vicio de falso supuesto de hecho, al comparar signos que
en nada presentan competitividad. Asi se declara.
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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 y Fuerza de
Ley Orgdnica de Ila Administracién Pudblica* en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la sociedad mercantil “SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO,
S.A.".

SEGUNDOQ: REVOCA los actos administrativos contenidos en
la Resolucion N° 122, de fecha 03/02/2025, v la Resolucidon
N° 3924, de fecha 29/11/2011, en cuanto a la solicitud N°
2007-024807.

TERCERO: REPONE, el procedimiento administrativo de
registro al estado de nueva decisidn primigenia que analice
debidamente el fondo del asunto, preservando la doble
instancia administrativa.

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

*Vid, Gaceta Oficial do la Repiblica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17

de noviembre de 2014,
10 ? /
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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 1 del articulo 32, ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su

notificaciéon.

Devuélvase el expediente original a su oficing

Publiquese en el Boletin de |la Propi -c’iad Industrial. —

Notifiquese. - \

Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010,
11

J.
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ANOS 215°, 166°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 09/04/2025, el ciudadano MANUEL SANCHEZ
ABRAHAM, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 1.327.300,
Abogado en ejercicio e insctito en el INPREABOGADO bagjo
el N° 1.164 Agente de la Propiedad Industrial N° 3.827,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil peruana GLORIA S.A., INTERPUSO ante
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado
por el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 215 de fecha 05/03/2025,
publicado en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 640 en
fecha 20/03/2025, que declard SIN LUGAR, el Recurso de

Reconsideraciéon interpuesto contra la Resolucidn N° 12, de
fecha 20/01/2014, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 544 en fecha 23/01/2014, que NIEGA DE OFICIO
el registro de la marca “"ARUBA", solicitud N° 2013-000048, en
clase 30 Internacional para distinguir: “"Café, té, cacao,
azdcar, arroz, tapioca, sagu, suceddneos del café, harinas y
preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria vy
confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melazaq,
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levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo”, por considerar estar incursa
en la causal de improcedencia de registro prevista en el
numeral 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial'.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucidon N° 215 de fecha 05/03/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 640 de fecha
20/03/2025, 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 jerdrguicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y anadlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia gue cumple con los extremos exigidos en el

! vid. Gaceta Oficial de la Republica de Yenezuela, N° 25,227, de fecha 10/12/1956.
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articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto Iimpugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 640, de fecha 20/03/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
04-2025 de fecha 11/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,
comenzd a partir del dia 21/03/2025 hasta el dia 10/04/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 09/04/2025, es decir,
antes de la fecha limite arriba indicada, se concluye que
presento en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

Il
ANTECEDENTES

En fecha 04/01/2013, mediante trdmite N° 2013-000068, |a
sociedad mercantil peruana GLORIA, S.A., solicité ante el
Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “ARUBA”, en clase 30 Internaciondl,

2 yid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Extracrdinario de fecha 01/07/1981.

3
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para distinguir: “"Café, té, cacao, azlcar, arroz, tapioca,
sagu, suceddneos del café, harinas y preparaciones hechas
de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos),
especias, hielo".

En fecha 20/01/2014, mediante Resolucidon N° 12 de
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 5§44 en
fecha 23/01/2014; el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado,
indicando: “"negar por cuantfo el signo solicitado puede
llegar a considerarse engafioso respecto al lugar de
procedencia".

En fecha 10/03/2014, |a sociedad mercantil peruana GLORIA,
S.A., en lo adelante "La Recurrente”, ejerce formalmente
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior,

En fecha 05/03/2025, mediante Resolucion N° 215, publicada
en el Boletin de la Propiedad Intelectual N° 640, en fecha
20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién vy
CONFIRMA en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 09/04/2025, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrguico contra la negativa anterior.
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v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, contrario al dictamen emanado por el érgano registral,
la marca “ARUBA”, no puede inducir a error al publico
consumidor sobre su origen o procedencida, toda vez gue, se
conoce que la regidn geogrdfica en referencia no es
reconocida por producir el producto dsociado a la marca
como es el café.

Refuerza lo anterior, argumentando que:

"... Sostenemos que la marca ARUBA [Disefio] no
se encuentra incursa en la disposicidn invocada
por dicho organismo, debido a que los productos
gue se pretenden amparar bagjo la marca
solicitada NO son mundialmente reconocidos por
ser producidos en el pais de Aruba. En ofras
palabras, el pais de Aruba no es un pais
reconocido internacionalmente por ser productor
o exportador de los productos que se pretenden
amparar con esta marca,..."

(Resaltado propios de La Recurrente)

Senala que, el odrgano registral en  anteriores
oportunidades, habia otorgado a su favor el registro de la
marca “ARUBA" para otros destinos marcarios, y al efecto,
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trae como elementos probatorios de sus dichos, copia de
los registros marcarios emanados por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que le fueron
otorgados la marca “ARUBA” bajo los N° P372766, P398303,
P398302, P398301, P399969, P399971, P401858, entre otros.

Asevera que, el érgano registral tiene como criterio, que la
causal impeditiva del registro en cuanto al origen o
procedencia marcaria, no dplica cuande la marca
solicitada no sea del mismo lugar de origen del titular
marcario, asi _como también, cuando el publico
consumidor sabe y conoce que el origen geogrdfico no es
conocido por fabricar o producir el producto asociado @
la marca.

En este sentido, cita como elemento probatorio de sus
dichos, la Resolucidn N° 584 de fecha 08/08/2024,
emanada por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual, (SAPI), en donde sefiala como dictamen lo
siguiente:

“"Ahora bien, una vez analizado los signos, estdn
compuestos por vocablos que hacen referencia a
un lugar geogrdfico, sin embargo, esto no podriea
inducir al publico consumidor o creer que los
productos tienen esa procedencia, yo que dichos
lugares no son reconocidos por producir los
productos que pretenden proteger.”

(Resaltado que desataco).
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Por todo lo antes expuesto, solicita que se le declare con
lugar el recurso y por tanto le sea otorgado el registro de
la marca “ARUBA".

\Y
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La
Recurrente, considera conveniente efectuar un andlisis de
fondo con respecto a la negativa establecida por el érgano
registral, a los fines de determinar, si procedié conforme a
derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de
oficio, efectuada al caso que nos ocupa, se circunscribe en
lo previsto en el numeral 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, el cual establece:

“Arficulo 33.- No podrd adoptarse ni registrarse como
marcas:

(ve)
12) La gue puedda prestarse a confusion con otra marca

ya registrada o que pueda inducir a error por
indicar una falsa procedencia o cualidad.”

Como se desprende de la norma citada, la misma establece
como supuesto de hecho, dos elementos que impiden el
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registro de una marca, Primero: Posibilidad de confundirse
con otfra marca ya registrada, lo que implica establecer la
triple identidad marcaria prevista en el numeral anterior, y
Segundo: Indicar una falsa procedencia o cualidad de la
marca, lo que involucra establecer la existencia de un falso
origen tanto geogrdfico como patronal de la marca, esta

Ultima, refiere a la procedencia empresarial, o cual, por
jurisprudencia y doctrina es aplicable a las marcas notorias o

reconocidas.

En lo que respecta al elemento de cualidad mencionado
por la norma, ello obedece a evitar la publicidad enganosa
de la marca gue ofrece un producto con cuadlidades que
puedan no existir.

En el presente caso, se tiene que la marca solicitada refiere
a la denominacién “ARUBA”, la cual hace alusion en Id
mente de cualguier consumidor a una isla del mar caribe
perteneciente al dominio del Reino de Paises Bajos.

En virtud de lo anterior, al establecerse en forma clara que la
marca refiere a una procedencia geogrdfica, en
consecuencia, hace forzoso establecer la causal de
improcedencia de registro, prevista por la norma supra
mencionada. Asf se decide.
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Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda
completamente con la decision emanada por el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto,
concluye que, la marca solicitada estd incursa en la causal

de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del
articulo 33 de la Ley de Propieddd Industrial. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones gue le confieren el numeral 20
del arficulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracién Publica? 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 el
ciudadano MANUEL SANCHEZ ABRAHAM, venezolano, mayor
de edad, civimente hdbil en derecho v titular de la cédula
de identidad N° V.- 1.327.300, Abogado en ejercicio e
inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 1.164 Agente de la
Propiedad Industrial N° 3.827, actuando con el cardcter de
Apoderado Legal de la sociedad mercantil peruana GLORIA
S.A.

3 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela Extraordinerics: 6.147 de fechea 17
de noviembre de 2014,

—=
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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 Ila
Jurisdiccion Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

T e
Publiguese en el Boletin de la Propfedad Industrial.

Devuélvase el expediente origi%]ko su oficina de origen.

G.O.RR&. N°6794_

[3
£

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION

En fecha 09/04/2025, el ciudadano LUIS ALEJANDRO
HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdabil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.5640,
Abogado en egjercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo
el N° 74.929, vy Agente de |la Propiedad Industrial N° 3.541,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil suiza SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerarquico contra el Acto
Administrativo emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién N°
216 de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 640 en fecha 20/03/2025, que
declard SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion
interpuesto contra la Resolucién N° 2 de fecha 20/01/2014,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 544 en
fecha 23/01/2014, que NIEGA DE OFICIO el registro de la
marca “PLAN CACAQ", solicitud N° 2013-002122, en clase 46
Nacional y 30 Internacional, para distinguir: “ Cacao y
preparaciones a b ase de cacao, chocolate, productos de
chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos
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de confiteria, golosinas, caramelos, caramelos blandos,
gomas de mascar, productos de panaderia, productos de
pasteleria, galletas, pdsteles, obleas...", entre otros, por
considerarla incursa en la causal de improcedencia de
registro establecida en el numeral 9 del articulo 27 de la Ley
de Propiedad Industriall

|

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 216 de fecha 05/03/2025, publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 640 de fecha
20/03/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un organo dependiente jerdarquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el drgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

! Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela, NUmero 25.227, de fecha
10/12/1956.

(4
v
.‘\_ B

3 Tomo XXI%.




@A Eflw?‘/'{?}*(( Bebivariana de C) eneguela
‘_./f)%u:wm e Ir(;}" }:a‘?“r '("'/ '3}6?//5(;’

f = [
e /l?-—i.r-mm?‘(‘ﬁ- 5 ["m'f'ﬁﬂ(r/

i
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado a La Recurrente, mediante publicacidn del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 640, de fecha 20/03/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
04-2025 de fecha 11/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 21/03/2025 hasta el dia 10/04/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 09/04/2025, es decir,
antes de la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
presentd en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

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

En fecha 06/02/2013, mediante trémite N° 2013-002122, |a
sociedad mercantil suiza SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.,
solicité ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca: “PLAN CACAO”, en
clase en clase 46 Nacional, 30 Internacional, para distinguir:
“Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate,
productos de chocolate, preparaciones a base de
chocolate, productos de confiteria, golosinas; caramelos;
caramelos blandos, gomas de mascar, productos de
panaderia, productos de pasteleria, galletas; pasteles,
obleas”.

En fecha 20/01/2014, mediante Resolucién N° 02 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 544 en fecha
23/01/2014; el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado, por considerar
que el signo solicitado contrario al articulo 27 de la Ley de
Propiedad Industrial, determinando que no reviste novedad
por lo tanto no puede ser considerado como marca.

En fecha 17/02/2014, |a sociedad mercantil suiza SOCIETE DES
PRODUITS NESTLE, S.A., a través de su representante legal
ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, en lo adelante “La
Recurrente”, ejerce formalmente Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.
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En fecha 05/03/2025, mediante Resolucion N° 216, publicada
en el Boletin de |la Propiedad Intelectual N° 640, en fecha
20/03/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), MODIFICA |a motivacion emanada en el acto
denegatorio primigenio y por tanto NIEGA DE OFICIO el
registro solicitado por considerarlo incurso en la causal de
improcedencia de registro establecido en el numeral 9 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que
declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
intferpuesto.

En fecha 09/04/2025, La recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, el érgano registral niega de oficio la marca solicitada,
por considerarla descriptiva y, por tanto, incursa en la causal
prohibitiva de registro prevista en el numeral 9 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, visto y analizado en su conjunto la marca solicitada, la
misma no es susceptible de considerarse como descriptiva
de las cualidades o informacién de los productos o servicios
a distinguir.
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Que, confrario al dictamen denegatorio emanado por el
érgano registral, la marca solicitada “PLAN CACAQ”", es del
tipo evocativa, sefalando que evoca en el pensamiento del
consumidor la idea de “algo”, que no puede ser plasmado
en el signo solicitado

Sostiene que:

“... En este orden de ideas, la solicitud de la marca
comercial solicitada por mi Representada consiste
en _un signo que no indica de forma precisa Ia
naturaleza ni las caracteristicas de los productos a
proteger, sino que busca EVOCAR una idea
determinada en la mente del consumidor, siendo
enfonces susceptible de registro de conformidad
con las normas vigentes."

(Subrayado que destaco).

Que, en virtud de todo expresado, se debe considerar el
registro del signo solicitado, por que no causa ningun
dano al evocarla, siendo un elemento simple sin efectos al
publico consumidor.

Vv
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La
Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo
andlisis de fondo con respecto a la base de la negativa
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establecida por el érgano registral, a los fines de determinar,
si procedidé conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de
oficio efectuada por el érgano registral, se circunscribe en lo
previsto en el numeral 9 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, el cual dispone:

“Arficulo 33.- No podrd adoptarse ni registrarse como
marcas:

(...)

9) Los terminos y locuciones que hayan pasado al uso
general, y las expresiones cominmente empleadas
para indicar el género, la especie, naturaleza,
origen, cualidad o forma de los productos.”

Como se desprende del extracto legal citado, la norma
refiere a que la marca, debe ser distintiva, es decir, debe
identificar el producto con un elemento externo al mismo
que lo distinga del resto de los productos de la misma
especie, por lo que, utilizar términos que resalten su
existencia, denominacién, caracteristicas o cualidades que
lo componen, mal podrian ser tomados en cuenta como
distintivos, pues resaltarian o, senalarian, elementos o
menciones por los que se conoce el producto mismo en el
mercado.

Por lo tanto, la norma establece un supuesto de hecho que
refiere a todos aquellos elementos que no pueden utilizarse

8 Tomo XXI
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para distinguir una marca, y la consecuencia juridica de
ello, es la improcedencia del registro.

Ahora bien, en el caso que aqui nos ocupaq, la marca
solicitada “PLAN CACAO”, estd destinada para distinguir
productos comprendido en la clase 30 internacional,
declarando la solicitante marcaria que, serd utilizada en:

"Cacao y preparaciones a base de cacao,
chocolate, productos de chocolate,
preparaciones a base de chocolate, productos de
confiteria,  golosinas;  caramelos; caramelos
blandos, gomas de mascar, productos de
panaderia, productos de pasteleria, galletas;
pasteles, obleas."

En este senfido, al constatar que los productos a distinguir
son precisamente derivados del cacao o, el cacao mismo,
en consecuencia, los mismos encuadran en el supuesto de
hecho previsto por la norma supra citada, pues la marca
describe o menciona el producto mismo, careciendo por
tanto de distintividad, razén por la cual, se hace patente Ia
improcedencia de registro. Asi se decide.

En base a las conclusiones anteriores, esta Alzada
concuerda completamente con la decisién denegatoria
emanada por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), en la respuesta reconsiderativa que
modificé la negativa de oficio operada en el acto
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primigenio, y por tanto, concluye que, la marca solicitada
incurre en la causal de improcedencia de registro
establecida en el numeral 9 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20
del arficulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracidn Publica® 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 el
ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, venezolano, mayor
de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula
de identidad N° V.-11.357.560, Abogado en ejercicio e
inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 74.929, Agente de la
Propiedad Industrial N° 3.541, actuando con el cardcter de
Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE, S.A.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el
Acto Administrativo recurrido.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 4.147
Extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2014,
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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 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificaciéon.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a sy oficina de\origen.
Noftifiquese. TRRIAS
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de Comercio Nacional
03/de febrero de 2024
io de esa misma fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano MANUEL POLANCO
FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V- 5.314.605,
Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el
N° 18.109, vy Agente de la Propiedad Industrial N° 3.005,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil alemana DEUTSCHE GRAMMOPHON
GESELLSCHAFT MBH, INTERPUSO, ante este Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico
contra el Acto Administrativo emanado del Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en
la Resolucién N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha
25/02/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucion N° 251, de
fecha 25/04/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 547 de fecha 08/05/2014, que NIEGA DE OFICIO
el registro de la marca “VERVE”, solicitud N° 2013-006209, en
clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir:
“Aparatos e instrumentos de conduccion, distribucion,

e
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fransformacion, acumulacién , regulacién o control de la
electricidad,...”, entre otros.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un érgano que es dependiente jerarquicamente
de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
y. siendo esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del

mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Asi se
decide.

Il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia miércoles 26/02/2025 hasta el dia
jueves 20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerarquico
fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en la fecha
Iimite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
habil para ello. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 09/04/2019, mediante framite N° 2013-006209, |a
sociedad mercantil alemana DEUTSCHE GRAMMOPHON

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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GESELLSCHAFT MBBH, solicité ante el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca “VERVE”,
en clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir:
“Aparatos e instrumentos de conduccion, distribucion,
fransformacién, acumulacién, regulacion o control de Ia
electricidad, aparatos de grabacién, fransmision o
reproduccion de sonido o imdgenes, soportes de registro
magnéticos, discos acusticos, distribuidores automadticos y
mecanismos para aparatos de previo pago, caqjas
registradoras, mdquinas de calcular, equipos de
procesamiento de datos y ordenadores, extintores".

En fecha 25/04/2014, mediante Resolucion N° 251, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 547 en fecha
08/05/2014, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado por considerar
que presenta parecido grdfico, fonético y conceptual con
ofra marca previamente registrada.

En fecha 09/07/2014, |la sociedad mercantil alemana
DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH, en Io
adelante “La Recurrente”, ejerce Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolucion N° 158, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha
25/02/2025, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual

15 Tomo X3(1
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(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto vy, por tanto, CONFIRMA el Acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta sU escrito recursivo,
argumentando lo siguiente:

Que, interpuso confra la marca negante “VERVE”,
identificada con el registro N° P303358, propiedad de la
sociedad mercantil LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., una
accién de caducidad por presentar falta de uso.

Que, en virtud del proceso pendiente de caducidad de la

marca negante, SOLICITA que no sea decidida la presente
causa hasta tanto se decida primero la caducidad

denunciada.

Que, en todo caso, solicita la acumulacién de causas a los
fines de evitar decisiones contradictorias, toda vez que, a su
parecer, es necesario que se decida la causa anterior que
es la caducidad a los fines de decidir el presente Recurso
Jerdrqguico.

16 Tomo XXI
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Que, contrario a lo estimado por el érgano registral, tanto la
marca negante como la marca solicitada, a pesar de su
parecido grafico, fonético y conceptual, ambas estan
destinadas a distinguir productos distintos, por o que no
puede existir confusién en el publico consumidor.

Que, el odorgano registral en decisiones pasadas, ha
considerado el hecho de la especialidad y especificidad de
los productos amparados por ambas marcas, haciendo
viable su coexistencia, lo cual es similar al presente caso.

Que, el hecho de que la marca negante distinga productos
del clasificador 9 internacional, ello no quiere decir que
todos los productos de dicho clasificador marcario le
pertenezcan.

Que, la marca solicitada “VERVE", estd destinada a
distinguir:  “Aparatos e instrumentos de conduccidén,
distribucioén, transformacién, acumulacidon, regulacion o
confrol de Ila electricidad, aparatos de grabacion,
fransmision o reproduccidn de sonido o imagenes, soportes
de registro magnéticos...”, entre otros.

Que, la marca negante “VERVE”, estd destinada a distinguir:

“Aparatos, electromecdnicos y electrénicos, dispositivos e
insfrumentos”.

17
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Que, en virtud de los productos tan diferentes a distinguir, el
puUblico consumidor no podria incurrir en error pard
determinar la procedencia empresarial de la marca al
adaquirir los mismos.

V'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente, considera pertinente analizar los hechos
denunciados, a los fines de establecer si, la decisidon
emanada por el érgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada por
La Recurrente se cenftraliza en, negar que existe identidad en
el uso o destino marcario que hace improcedente el registro.

El hecho de la identidad marcaria, como elemento que
impide el registro, se configura en el numeral 11 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...
1. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

articulos...".
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De lo anteriormente sefalado, se observa que dicho articulo
establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El
Primero: Que refiere al parecido gréfico como fonético de la
marca solicitada para con otra marca ya registrada, y El
Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
en los mismos o andlogos productos con ofra ya registrada
(identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificacién, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo gjeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversién en publicidad y
mercadeo que redaliza el titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado v, por otra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

En el presente caso, se aprecia que ambas marcas: “VERVE”
(solicitada) vs “VERVE" (registrada), a simple vista comparten
la misma composicién gréfica y fonética, razén por la cual,
se encuentra configurado el primer supuesto de hecho
establecido en la norma. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho que es aquel que
refiere al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a la marca solicitada “VERVE”, inscripcién
2013-006209, la misma estd destinada a distinguir: “Aparatos

N\
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e instrumentos de conduccidn, distribucion, fransformacion,
acumulacioén, regulacion o control de la electricidad,
aparatos de grabacion, fransmision o reproduccion de
sonido o imdgenes, soportes de registro magnéticos, discos
acuUsticos, distribuidores automdticos y mecanismos para
aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos vy
ordenadores, extintores”.

En lo que respecta a la registrada “VERVE”, registro N°
P303358, la misma estd destinada a distinguir: “Aparatos
electromecadnicos y electronicos, dispositivos e instrumentos”.

En este sentido, de la comparaciéon conceptual de los signos
marcarios en conflicto, debemos observar que existe cierta
diferencia en los productos distinguidos. No obstante, se
aprecia gue ambas marcas coinciden en distinguir aparatos
e instrumentos, eléctricos e, incluso electrénicos, los cuales
poseen los mismos canales de comercializacion, distribucion
v ventas.

De lo antes expuesto, se Iinfiere que existe
complementariedad entre si, por la cual, produce que el
publico consumidor incurra en error al establecer la
procedencia empresarial de la marca. Asi se declara.

En lo que respecta a la solicitud de acumulacién de causas,
se hace saber que, a los fines consiguientes, los

20




procedimientos deben observar identidad de sujetos, objeto
y causas, y al ser los mismos, procedimientos o causas
diferentes, por lo tanto, se hace improcedente la solicitud.
Asi se decide.

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 Administracion Publica?, 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 el
el ciudadano MANUEL POLANCO FERNANDEZ, venezolano,
mayor de edad, civiimente hdbil en derecho vy titular de la
cedula de identidad N° V- 5.314.605, Abogado en ejercicio,
inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.109, y Agente de
la Propiedad Industrial N° 3.005, actuando con el cardcter
de Apoderado Legal de la sociedad mercantil alemana
DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto
Administrativo recurrido.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014,

10

21




./".'/rJWrw it Sedber pict e ol "._Jr'zrr').wnf'r
Alntterie ool Sheder EPputier

P T
e Erimeniv = Vil

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 Ia
Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacioén.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original asu oficina de origgn.

Noftifiquese.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.45]1 de
fecha 22 de junio de 2010.

11
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ANOS 215°,166°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 10/04/2025, |a ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES
ALLOCA, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho v titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917,
Abogada en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO baijo el
N° 85.888, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil espanola SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerarquico contra el Acto
Administrativo emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién N°
220 de fecha 05/03/2025. publicado en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 640 en fecha 20/03/2025, que
declaré6 SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion
interpuesto contra la resolucidn N° 507 de fecha 06/08/2014,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N® 550 en
fecha 25/08/2014, que NIEGA DE OFICIO, el registro de
marca mixta o de disefio representada por un cuadrado
con fondo azul marino, mediante solicitud N° 2013-014846,
por encontrarse incursa en la causal prohibitiva de registro

PSR bl
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prevista en el numeral 7 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial'.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anferiormente, el recurso se ejerce
contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucién N°
220 de fecha 05/03/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 640 de fecha 20/03/2025, emitida por
el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un 6rgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

]
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de Ila Ley Orgdanica de Procedimientos

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Numero 25.227, de fecha
10/12/1956.
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Administrativos?, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 640, de fecha 20/03/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
04-2025 de fecha 11/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 21/03/2025 hasta el dia 10/04/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 10/04/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que presento en
tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 02/08/2013, mediante framite N° 2013-014846, Ia
sociedad mercantil espanola SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A,
solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 01/07/1981.
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Intelectual (SAPI), el registro de una marca mixta, consistente
en un cuadrado con fondo azul marino, en clase 39
Nacional, 25 Internacional, para distinguir: “Prendas
confeccionadas para senora, caballero y nino, calzados,
cinturones y sombrereria”.

En fecha 06/08/2014, mediante Resolucién N° 507, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 5§50 en fecha
25/08/2014; el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), NIEGA DE OFICIO el registro solicitado, por
considerar que la solicitud de registro “...NO REVISTE
NOVEDAD PARA SER SOLICITADO COMO MARCA.",
motivacion que acoge por interpretacion en contrario del
articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial (falta de
novedad).

En fecha 16/09/2014, la sociedad mercantil espanola
SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A., a través de su representante
legal, en lo adelante “La Recurrente"”, ejerce formalmente
Recurso de Reconsideracidén contra la negativa anterior.

En fecha 05/03/2025, mediante Resolucidon N° 220, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 640, en fecha
20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI),
declara REVOCAR la Resolucién impugnada signada con el
N° 507, y por tanto MODIFICAR su motiva senalando que
NIEGA DE OFICIO |a solicitud de registro de marca por estar
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incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el
numeral 7 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 10/04/2025, La recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, senala en su escrito lo siguiente:

Que, la motivacién del érgano registral se circunscribe en

senalar:

".... por ello cabe seAalar que el signo (DISENO),
solicitud  N° 2013-014846, es un signo grafico
representfado  por una figura geométrica
(cuadrado), con un fondo de color azul oscuro, el
cual carece de esa capacidad diferenciadora, ya
que no goza de esa virtud distintiva que debe
poseer todo signo, es decir una “apariencia
particular” de modo que, con el mds minimo vy
casual esfuerzo, el publico consumidor pueda
identificar de que producto en especifico se trata
y diferenciarlo de cualquier otro de Ia misma
Clase”.

(Resaltado que destaco).

27
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Que, conforme a lo anterior, el érgano registral niega de
oficio la marca solicitada, por considerarla incursa en la
causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 7 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Anade gue, la motivacidon denegatoria también consistido en
que la marca solicitada no contiene novedad ni capacidad
distintiva.

Que, contrario a lo que dictamind el érgano registral, la
marca solicitada si posee distintividad y novedad, toda vez
que:

i

el signo solicitado consiste en una figura
geométrica y color, que forman en su conjunto un
signo de fantasia, que reviste novedad y es
distintivo de los productos que se pretenden

distinguir con el mismo, no se frata de una marca
genérica-descriptiva carente de capacidad

distinfiva, como indica el Organismo a su cargo.

(Resaltado que destaco).

Que, la marca solicitada es una marca de color, que redne
todas las cualidades propias para distinguir un producto, que
no existe posibilidad de confundirse con otra marca porque
no hubo por parte del érgano registral, comparacién con
otra previamente registrada siendo la marca solicitada del
tipo evocativo y por tanto registrable.
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Que, en virtud de todo lo expresado, se debe considerar
el registro de la marca por que no causa ningun dano, por
considerarla un elemento simple sin efectos al publico
consumidor.

\'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La
Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo
andlisis de fondo con respecto a la base de la negativa
establecida por el érgano registral, a los fines de determinar,
si procedidé conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de
oficio efectuada por el érgano registral, se circunscribe en lo
previsto en el numeral 7 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial®, el cual dispone:

“Articulo 33.- No podrd adoptarse ni registrarse
como marcas:

7] Las figuras geométricas que no revistan
novedad. ..."

? Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 25.227 de
fecha 10/12/1956.
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Como se desprende del extracto legal, la norma refiere a
que ninguna figura geométrica bdsica o conocida, podrd
ser reivindicable como marca, por lo que se debe identificar
el producto, con un elemento externo al mismo que lo
distinga del resto de los productos de la misma especie.

Esta prohibicion que establece la norma, fiene como
finalidad, evitar que una persona o empresa, se apropie en
exclusiva de formas que pertenecen al dominio publico vy
que todos los competidores deberian poder usar libremente.

En el presente caso, la marca solicitada para su registro,
consiste en un cuadrado con fondo azul marino bajo la
tipologia de marca mixta o “DISENO”, la cual, segin se
desprende de la hoja de trdmite, la solicitante marcaria

reivindica tanto la figura geométrica como el color que lo
contiene.

En virtud que la forma geométrica y el color solicitado son
del tipo bdsico, es decir, de todos conocidos, asi como del
dominio publico, en consecuencia, se aprecia completa
identidad de estos hechos para con el supuesto de hecho
impeditivo de registro contemplado en la norma supra
citada. Asi se decide.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda
completamente con |la decisibn reconsiderativa que

30
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modificé la negativa de oficio (acto primigenio) emanada
por el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
y por tanto, concluye que, la marca solicitada incurre en la
causal de improcedencia de registro establecida en el
numeral 7 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.
Asi se decide.

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 Administracion PuUblica* 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 MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA, venezolanag,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la

cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en
ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, y
Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
espanola SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.

4 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuelda Extraordinaria:
6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.
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SEGUNDOQ: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el
Acto Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el arficulo 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
Jurisdiccidn Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del artficulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
noftificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

/

S ANTONIO ¥
Ministro IPodéT“Popul de Comercio Nacional
Decreta\\\? 4.914, de fe

03/ de febrero de 2024
dinafio de esa misma fecha

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano LUIS ALEJANDRO
HENRIQUEZ, venezolano, mayor de edad, civiimente hébil
en derecho vy ftitular de la cédula de identidad
N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado
bajo el N° 74.929 actuando con el cardcter de
Apoderado de la sociedad mercantil “NURTURE, LLC”,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico, contra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién
N° 122, de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto contra la Resolucidn N° 872, de fecha
21/10/2013 que NEGO DE OFICO el registro de la marca
“HAPPYTOT, solicitud N° 2012-026077, en clase 30
Internacional.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la

33 Tomo XxXI \at
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Resoluciéon N° 122 de fecha 03/02/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notfificado a La Recurrente, mediante publicacién del
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha
25/02/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 02-2025, emanado por el Servicio
Autdénomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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De conformidad con lo establecido en el mencionado

Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso

Jerdrquico, comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia
20/03/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir,
en la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
presentd en tiempo hdbil. Asf se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante trdmite N° 2012-026077, Ia
sociedad mercantil “NURTURE, LLC”, solicitd ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “HAPPYTOT" para distinguir:
“"Cereales para desayuno, comidas congeladas,
preparadas o envasadas para consumir con la mano,
que consisten principalmente de pasta o arroz, alimentos,
fales como, salsas congeladas en taza, refrigerios a base
de arroz enfre otros.”.

En fecha 21/10/2013, mediante Resolucidén N° 872,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 542,
en fecha 01/11/2013, el Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI), NIEGA de oficio el registro
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de la marca solicitada de conformidad con el numeral
11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial2.

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil NURTURE LLC,
en lo adelante “La Recurrente”, ejerce Recurso de
Reconsideraciéon contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resoluciébn N° 122,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639
en fecha 25/02/2025, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el
Recurso interpuesto y CONFIRMA en todas sus partes, el
acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente denuncia que el érgano registral, incurrié
en error al efectuar el andlisis de los productos protegidos
por las marcas en conflicto, pues no ha considerado la
especialidad y especificidad que hay en los mismos y el
tipo de consumidor al cual estdn dirigidos, lo cual hace
una diferencia importante y permite la coexistencia de
ambos signos en el mercado.

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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Que las marcas en conflicto, aun en el supuesto de que
tuvieran ciertas semejanzas, estan destinadas a proteger
productos diferentes entre si. Asi las cosas, "HAPPYTOOS”,
protege “alimentos e ingredientes alimenticios”, mientras
que la marca solicitada “HAPPYTOT", entre ofras
consideraciones protege: cereales para desayuno,
comidas congeladas, preparadas o envasadas para
consumir con la mano, que consisten principalmente de
pasta o arroz, alimentos, fales como, salsas congeladas
en taza, refrigerios a base de arroz enfre otros.

Argumenta, que resulta infundada la negativa de oficio
dictada por el érgano registral, pues ya ha permitido el
registro de signos bastante similares al solicitado en esta
oportunidad para proteger los productos idénticos a
favor de su representada, por lo que la disposicion legal
alegada como violentada en la resolucion, esto es el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial, no es a lugar y en razdn de ello, solicita se
revoque |la decision.

Finamente alega, la convivencia pacifica entre marcas
similares en una misma clase, pero que protegen
productos disimiles entre si y que estan destinados a
identificar productos que buscan satisfacer necesidades
completamente distintas del publico consumidor.

Anade que, los canales de produccion vy
comercializaciéon de los productos identificados con las
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marcas en supuesto conflicto son totalmente diferentes
quedando asi descartada cualguier posibilidad de
confusidn entre ellos.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo del caso, los
alegatos esgrimidos por La Recurrente, asi como la
documentaciéon 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, aquellas que se parezcan grdfica vy
fonéticamente a ofra ya registrada, para los mismos o
andlogos articulos.

En cuanto a la confusién, ello debe resultar de una
simple comparacidon de ambos signos, tomando en
cuenta la apreciacion de la fuerza expresiva o de
impacto en el consumidor o la consumidora.

Ahora bien, al efectuar la comparacién entre los signos
controvertidos "HAPPYTOOS", (registrada) cuyo fitular es
“ALFONZO RIVAS & CIA, C.A.” vs. “HAPPYTOT",
(solicitada) cuyo tramitante es “NURTURE, LLC", se
evidencia una completa similitud fonética, y grdfica,
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pues la fuerza distintiva de ambas marcas reside en la
primera parte de estas, lo que podria generar como
consecuencia, el riesgo de error o confusion en el
pUblico consumidor, no solo por la confusidn directa, sino
también indirecta en la medida en que dicho publico,
podria pensar que los productos amparados por |a
marca ya registrada y por la marca solicitada, tienen el
mismo origen empresarial.

La prohibicidon de registrar una marca cuando los signos
distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado
O registrado, como es, en el caso que nos ocupaq, tiene
como finalidad brindar proteccidon efectiva a los terceros
que pudieran verse afectados.

En lo que respecta a los productos destinados a amparar
las marcas, esta Alzada observa que ambas estdn
dentro del mismo distingue marcario, y estdn destinadas
a distinguir productos de similar naturaleza, por lo que los
canales de comercializacién, distribucidn y ventas
coinciden, estableciendo la posibilidad de inducir a error
al publico consumidor sobre el origen empresarial de la
marca.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzada
concuerda completamente con lo expuesto por el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en
el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra
incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas
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en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial. Asi se decide.

VI
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta
Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren
el numeral 20 del artficulo 78, del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion
PuUblicad 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 el ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy ftitular de Ila cédula de identidad
N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado
bajo el N° 74.929 actuando con el cardcter de
Apoderado de la sociedad mercantil “NURTURE, LLC".
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

Vid. 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° 4.147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014.

40




Gpitle Cudvasiana de Venciucla

'-'-"‘r"‘("’““f"" le! s P el

o Cuusnresio NWoctonal

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 arficulo 23 de la Ley
Orgdnica de la Jurisdiccidon Contencioso Administrativa?,
concatenado con el numeral 1del articulo 32, ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su noftificacion.

Devuélvase el expediente original a su,oficina de

dad Industrial. 4

Publiquese en el Boletin de la Propi

4 Vid. Ley Orgdnica de la Jurisdiccidon 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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RESOLUCION

En fecha 20/03/2025, el ciudadano MANUEL POLANCO
FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identfidad N° V.- 5.314.605,
Abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109,
actuando con el cardcter de Apoderado de la sociedad
mercantil “HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC",
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso lJerarquico, contra el Acto
Administrativo contenido en la Resolucion N° 107, de fecha
29/01/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Intelectual (SAPI) N° 639 en fecha 25/02/2025, que declard
SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideraciéon, interpuesto
contra la Resolucidon N° 843, de fecha 20/01/2014 en la que
declara SIN LUGAR el escrito de OPOSICION, presentado
contra el registro de la marca “CREAM KISS”, solicitud N°

2018-001032, en clase 5 Internacional.
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|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 107 de fecha 29/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha
25/02/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que los actos recurridos,
fueron dictados por  un organo dependiente
jerdrquicamente de este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional vy, siendo esta Alzada, el érgano superior
jerdrquico del mismo, compete su conocimiento. Asi se
decide.
I
ADMISIBILIDAD

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

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 01/07/1981.
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Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 639, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
02-2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd el dia 26/02/2025 hasta el dia 20/03/2025, ambas

fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/03/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 26/01/2018, mediante frdmite N° 2018-001032, Ila
sociedad mercantil “RIGO TRADING S$.A.”, solicité ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca “CREAM KISS”, en Clase 30 Internacional
para distinguir: “Confiteria.”.
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En fecha 30/11/2018, mediante Boletin N° 589, el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica Ia
marca como solicitada, a los fines de su oposicidon por 1os

terceros interesados.

En fecha 18/01/2019, Ia sociedad mercantil "HERSHEY
CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION, interpone
escrito de OPOSICION contra la solicitud de registro de Ia
marca “CREAM KISS”, por considerar que se encuentran
incursas en las causales 11 vy 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial.

En fecha 07/06/2019, La sociedad mercantii “HERSHEY
CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION, presento
escritos de CONTESTACION a la Oposiciéon formulada.

En fecha 15/01/2025, mediante Resoluciéon N° 843, (acto
primigenio), publicada en el Boletin del a Propiedad
Industrial N° 637, en fecha 11/12/2024, el Servicio Autdbnomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaré SIN LUGAR, la
Oposicidon interpuesta y CONCEDE el registro de la marca
solicitada.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Nimero 25.227, de fecha
10/12/1956.
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En fecha 15/01/2025, la sociedad mercantii HERSHEY
CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION, en lo
adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolucién N° 107, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 639, el Servicio
Auténomo de |la Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN
LUGAR el recurso interpuesto y CONFIRMA, en todas sus

partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal

Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, alega que el organo registral lesiona sus
derechos e intereses cuando sin justificacién alguna no solo
desestima la oposicion presentada sino, ademds no presenta
las razones y fundamentos bajo los cuales desestima la
oposicidon presentada, limitdndose a indicar que las marcas
no se encuentran incursas en las violaciones denunciadas y
en atencién a ello, ordena la concesion de la marca
objetada.

46




i s T2 . . =
:’/@w&ia: Edsediperaivener e -er(;f.n-\rir
e 7 7l
Aliteric del Efhadie Elputtinr
‘If‘." I_r-').rff'.ﬂ T o L'*,n’r (—’-Hr?/

Argumenta que la marca CREAM KISS, (solicitada) presenta
semejanzas grdficas y fonéticas respecto a las marcas
registradas (oponentes) KISSES y HERSHEY KISSES registradas
previamente.

Que, la semejanza existente entre los signos en conflicto
desde cualesquiera de los puntos de vista antes enunciados
(grdaficos, fonéticos y conceptual), puede dar lugar a la
confusién o error en el publico consumidor respecto a la
seleccion del producto, servicio o actividad comercial
(confusion directa) o respecto al origen comercial o

empresarial del mismo (confusidn indirecta).

Asimismo, sefala que esta confusidon puede ocasionar dano
no solo en el consumidor, sino también, a la empresa titular
de la marca comercial oponente, HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, la cual observa diluir la
fuerza distintiva de su signo, e inclusive, ver afectada su
imagen y reputacion comercial.

En virtud de todo lo expuesto, solicita que el Recurso
Jerdrquico sea declarado CON LUGAR y en consecuencia,
proceda a Negar el Registro de la marca CREAM KISS.
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v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el
expediente administrativo del caso y los alegatos esgrimidos
por La Recurrente, esta Alzada pasa a pronunciarse en los

términos siguientes:

El numeral 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad

Industrial, dispone:

“Articulo 33.- No podran adoptarse ni registrarse

como marcas:

12, La que pueda prestarse a confusion con ofra
marca ya registrada o que pueda inducir a

error por indicar una falsa procedencia ©

! cualidad.".

De la cita antes senalada, se observa que dicho articulo
establece, como supuesto de hecho, tres (03) elementos

gue impiden el registro de una marca, a saber:

T
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a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
b) indicar una falsa procedencia de la marca

c) Indicar una falsa cudlidad de la marca

En este sentido, debemos senalar que el supuesto indicado
en el literal a), establece el hecho de presentar la triple
identidad marcaria prevista en el numeral 11 anterior, lo cuadl
hace improcedente el registro.

De igual forma, debemos indicar que el supuesto previsto en
el literal b), establece la viabilidad de presentar una falsa
procedencia tanto geogrdfica como patronal de la marca,
es decir, la procedencia empresarial, lo cual hace
improcedente el registro.

Por otra parte, el supuesto establecido en el literal ¢), plasma
el hecho de indicar elementos constitutivos del producto
distinguido con la marca que no existen o no presenta la
calidad esperada conformando una publicidad enganosa,
hecho éste que hace improcedente el registro.

Bajo este contexto, merece atenciéon el hecho de las marcas

notorias o reconocidas, ya que su nivel de conocimiento en

el publico consumidor, permite encuadrar su proteccidon
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especial, en el numeral 12 supra citado, en especifico, bajo
la causal de falsa procedencia.

Ahora bien, en el presente caso, no se observa gue La
Recurrente que hace oposicidon al registro de marca haya
expuesto como alegato de oponibilidad, el hecho de que
sU marca se encuenire bagjo la categoria notoria o
reconocida, a los fines de encuadrar el impedimento de
registro bajo la causal establecida en el numeral 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial supra analizado.

En razén de lo anterior, visto que el alegato de La
Recurrente no justifica el presupuesto de hecho contenido
en el numeral 12 del articulo 33 de la mencionada ley, esta
Alzada no puede pronunciarse al respecto. Asi se declara.

No obstante, debe esta Alzada enfrar a andlizar lo
correspondiente a la triple identidad marcaria a los fines de
establecer si existe el riesgo de confusion denunciado, tal
andlisis debe efectuarlo conforme a lo dispuesto en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,

el cual se cita:

“Articulo 33.- No podrdn adoptarse ni regisfrarse como

marcas:
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11. La marca que se parezca grdfica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos

articulos...".

De la cita antes sefadlada, se observa que dicho articulo
establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, El

Primero: Que refiere al parecido grdfico como fonético de la
marca solicitada con otra marca ya registrada, y El
Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada
(idenfidad conceptual).

Tal impedimento fiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio
propio, como lo es el hecho de la inversion en publicidad vy
mercadeo que realiza 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 presente caso, se infiere que, al efectuar la
comparacion entre los signos controvertidos “KISSES”,
(registrada) cuyo fitular es HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY LLC., vs. “CREAM KISS” (solicitada) cuyo

10

51




Dopuiblice Belvariena de Senejuele
llfatierts ded Goer Fiptar
de Comercin Neeianal

tramitante es RIGO TRADING, S.A., se observa que no existe
similitud fonética, ni grdfica, toda vez que la registrada lo
conforma una sola palabra en idioma ingles en termino
plural y la solicitada lo conforma el conjunto de dos
palabras en idioma ingles en termino singular, por otra parte,
el primero de los términos "CREAM”, se observa que al ser el
primer elemento de denominacidn de la marca, la
diferencia de su competidora.

En este sentido puede observarse que existen elementos
suficientes para establecer diferencias entre las marcas en
conflicto, pues al comparar ambos signos, no se evidencia el
riesgo de confusibn en su pronunciacién ni en su
composicién grdfica. Asi se establece.

En lo que respecta a los productos a distinguir, debemos
observar si bien es cierto que pertenecen a la misma
clasificacion marcaria e inclusive el mismo producto. No
obstante, se aprecia que la diferencia en la presentacion y
mencién de las palabras que constituyen el simbolo
solicitado, impide que el publico consumidor incurra en el
riesgo de confusidon. Asi también se establece.

11
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DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracién
Publica3 en concordancia con lo dispuesto en el articulo 90
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,

declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico de Oposicion al
registro de la marca interpuesto por el ciudadano MANUEL
POLANCO FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad,
civimente hdbil en derecho y ftitular de la cédula de
identidad N° V.- 5.314.605, Abogado inscrito en el
Inpreabogado bajo el N° 18.109, actuando con el cardcter
de Apoderado de Ila sociedad mercantil “HERSHEY
CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC".

SEGUNDQO: CONFIRMA en fodas sus partes el Acto
Administrativo recurrido.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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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 Ila
Jurisdiccion Contencioso Administrativa4, concatenado con
el numeral Tdel articulo 32, ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Devuélvase el expediente original a swoficina de orig

Publiquese en el Boletin de la Propijedad Industrial.

Notifiquese. -

4 Vid. Ley Orgdnica de la Jurisdiccion 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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RESOLUCION

En fecha 10 de febrero de 2025, el ciudadano JOSE
GUTIERREZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad,
civimente hdbil en derecho vy ftitular de la cédula de
identidad N° V-11.585.732, abogado en egjercicio, inscrito en
el inpreabogado bajo el N° 71.574, procediendo en su
caracter de apoderado de la Compania turca, KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI,
con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B
Maslak, Estambul, Turquia, segun poder inscrito en el lioro de
poderes llevado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) N° 2017/009982, INTERPUSO ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdarquico, contra el Acto Administrativo dictado por el
SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI),
contenido en la Resoluciéon N° 60, de fecha 06/01/2025,
publicado en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638, en
fecha 21/01/2025, la cual declard SIN LUGAR LA OPOSICION,
del Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la
Resolucion N° 771, de fecha 02/11/2024, publicado en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 636 en fecha
12/11/2024, el cual declaro SIN LUGAR LA OPOSICION,
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interpuesta por la Empresa KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL
SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI, contra la solicitud de
Registro de la Marca “KTHPERFUMES”.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 60 de fecha 06/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha
21/01/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ia
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 y siendo
esta alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo,
compete su conocimiento. Y Asi se decide.

I
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta

Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el
arficulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
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Administrativos!, por 1o que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue nofificado al Recurrente,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 638, de fecha 21/01/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°01-2025, emanado por el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 10/02/2025, y al contrastar esta
fecha para con la fecha limite arriba indicada, se concluye

qgue el mismo se efectud en tiempo hdbil para ello. Y Asf se
declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 16/06/2017, mediante tramite N° 2017/009982, el
Ciudadano GHOTME MOHAMAD HACHEM, de nacionalidad

1 vid. Gaceta Oficial N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
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venezolana, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta,
Venezuela, solicité ante el Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca
“KTHPERFUMES", para Clase 03 internacional, para distinguir:
"Preparacion de perfumeria y aceites esenciales”.

En fecha 27/12/2017, en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 580, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI) ORDENA Ia publicacién de la marca a los fines que

terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de
OPOSICION a su registro.

En fecha 08/02/2018, |la sociedad mercanti KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI, en
lo adelante La Recurrente, hace OPOSICION al registro de la
marca “KTHPERFUMES"”, por considerar que la misma, resulta
graficamente  confundible con la marca “KOTON”,
registrada, lo cual puede hacer incurrir en error o confusién
al consumidor sin obviar el aprovechamiento parasitario de
una marca renombrada y dilucidn de su cardcter distintivo.

En fecha 09/10/2018, el ciudadano GHOTME MOHAMAD
HACHEM, ya identificado, da contestaciéon a la Oposicidn
formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolucién N° 771 el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en
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el Boletin de Propiedad Industrial N° 636, de fecha 12 de
noviembre de 2024, con vigor a partir del 13 de noviembre
de 2024, notificé a la empresa KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL
SANAY[{ VE TICARET ANONIM SIRKETI la declaratoria SIN
LUGAR a la oposicion efectuada, por tanto, OTORGA el
registro solicitado.

En fecha 28/11/2024, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso de Reconsideracion, contra la negativa.

En fecha 06/01/2025, mediante Resolucidon N° 60, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638, de fecha
21/01/2025, el Servicio Autébnomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion y CONFIRMA el Acto recurrido que otorga
el registro de la marca.

En fecha 10/02/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito,
que existe parecido grdfico de la marca en conflicto y que
existe analogia entre los productos servicios o actividades
distinguidas. En este sentido sostiene con respecto a la
marca “"KTHPEFUMES":

)
e
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“...9. En la referida resolucidn, el Registro de la
Propiedad Industrial se limitd mediante Resolucion
serial a resolver un total de freinta y cuafro (34)
recursos de reconsideracion, interpuestos por
distintas companias no vinculadas enfre si y con
argumentos totalmente disimiles, por lo que es
admisible su pacifica coexistencia.

10. Ese érgano no valord en el caso concreto de
las marcas KOTONPERFUMES identificada bajo la
inscripcion  N° 2017/009982, que Ila misma
constituye un signo enganoso cuyo registro incurre
en error o confusién del consumidor por indicar
una falsa procedencia empresarial...".

(Resaltado de La Recurrente).

En virtud de lo anterior, alega un derecho de preferencia,
por poseer en su patrimonio el registro previo de la marca

"KOTON", y tener una presencia y reputacion N° 1 a nivel
mundial en ropa y accesorios de mujer bajo la cual alega el
conflicto.

\'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La denuncia se basa en supuestos derechos previos
exclusivos de la Opositora, Compania turca, KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI,
con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B
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Maslak, Estambul, Turquia, presencia y reputacién a nivel
mundial en ropa y accesorios para la mujer.

Asimismo, indica que existe una similitud conceptual ya que
el término que se registré "KOTON", es igual al registrado
"KOTONPERFUMES", asi con el uso como logo de un trébol o
flor de cuatro pétalos en el nombre "KOTON” que tiene tanto
la marca opositora como la marca opositada, el cual
representa la letra “O".

La denuncia de este vicio obliga a la Administracién a revisar
los hechos plasmados en el expediente administrativo del
caso, a los fines de determinar, si es procedente la denuncia
presentada.

En este orden de ideas tenemos que, los productos a ser
distinguidos por la marca sujeta a oposicidn, en contraste
con la marca previamente registrada, son como sigue:

Margs SUJe:ta Marcas Opositoras

a Oposicion
“KTHPERFUMES” Clase 03 “KOTTON"
internacional Vs | Clase 18 internacional
Productos en la industria a Productos en la industria a
identificar: identificar:
“Preparacion de perfumeria "Cuero e imitaciones del
y aceites esenciales” cuero, productos hechos de

X\ : * _‘.
\nﬂ »nRin 5\]'?5@:?”/
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Marca Sujeta
a Oposicion

Vs

Marcas Opositoras

estos materiales no
comprendidos en otras clases,
a saber, bolsos, maletines,
billeteras, cajas hechas de
cuero, estuches hechos de
cuero, porta tarjetas,
portallaves (marroquineria)
carteras, mochilas, porta
documentos, mochilas
escolares”

“KOTTON"

Clase 35 internacional
Productos en la industria «
identificar:

“Agrupacién a favor de
terceros, de una variedad de
productos (excluyendo el
tfransporte de los mismos)
permitiendo
convenientemente a los
usuarios observar y comprar
cueros e imitacién de cuero y
producto de estas materias no
comprendidos en otras clases,
a saber, bolsos, maletines,
billeteras, cajas hechas de
cuero, estuches hechos de
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Marca Sujeta

s Marcas Opositoras
a Oposicién Vs i

cuero, portallaves,
(marroquineria) carterq,
mochilas escolares, paraguas,
sombrillas y bastones, articulos |
de vestir, calzados,
sombrereria y medias”

“KOTTON"

Clase 14 internacional
Productos en la industria «
identificar:

“Relojeria (incluyendo
crondmetros y sus partes,
correas para relojes de
pulseras”

“KOTTON"

Clase 25 internacional
Productos en la industria a
identificar:

“Articulos de vestir, calzados,
sombrererias, medias”

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta o
oposicidn, no son parecidas ni grafica ni fonéticamente, de
igual forma, se observa que son para identificar productos
diferentes, con redes de distribucion diferentes y de clases
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diferentes, la marca otorgada es de clase 03 internacional y
las de la opositora son de clase 14, 18, 25y 35 internacional.

Aunado a esto la Empresa KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL
SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI, la cual realiza la
Oposicion a la marca registrada, no opera en Venezuela, no
tiene presencia en el pais, por lo que no existe la
competencia parasitaria denunciada, porque no es und
marca con frayectoria, ni reconocimiento dentro del
territorio de Venezuela.

La doctrina con respecto a las Marcas con prestigio
denominadas notorias, indica, gue son aquellas que, por su
mercado, su uso extensivo o publicidad, se han difundido
ampliamente, siendo generalmente conocidas, al menos
por los sectores interesados en el producto o servicio que la
marca distingue.

En el mismo orden de ideas esta Alzada observa, que la
marca “KOTTON"”, de la empresa Opositora, por no tener
presencia en el pais de acuerdo al Principio de
territorialidad, las marcas estdn protegidas Unicamente en el
pais en donde se solicita el registro y se concede el mismo y
segun manifestacion expresa de la Opositora, *ha explorado
la posibilidad de iniciar operaciones en el pais”.

10

N Ry
Py
64  Tomo Y 5

iy . A ." a‘l
o
/



f)ﬁ)&fﬁ/’é}*« F/_g(.-lé'(*((rr}m(( e ( 7)'r°,;frj'(rr’r"((
Whenisteric del T bedeor GF Epm&.u

2 ) =
de "Camercie HNeacienal

Visto lo anterior, las marcas en conflicto, difieren entre si, por
lo que el argumento de complementariedad de usos,
destinos marcarios, notoriedad, presencia, identidad en el
pais y derechos preferenciales alegados, no se infieren. Y Asi
se declara.

En lo que respecta al argumento del parecido grafico que
puede hacer incurrir en error al pUblico consumidor sobre el
origen empresarial de la marca, esta Alzada considera que,
el mismo NO posee parecido, no estd sujeta a confusién,
ademds distinguen productos distintos, de clases distintas,
con consumidores distinfos, con distintas cadenas de
comercializacién, toda vez que la marca oponente
obedece a una franquicia, cuyo margen de
comercializacién es cerrado y la marca concedida por el
organo registral, obedece al consumo masivo en cualquier
tienda.

Cabe resaltar, que la doctrina y jurisprudencia marcaria es
abundante en la materia al establecer, que el solo parecido
grdéfico o fonético no es suficiente para negar el registro de
una marca, es necesario como en el presente caso, que
existan canales de comercializacién distintos, lo que influye
en un consumidor distinto, que no conllevard a confusion. Y
Asi se declara.
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Resumiendo lo planteado, esta Alzada concluye que, en la
comparacion de los signos marcarios, los productos que
distihnguen no generan un riesgo de confusion y de acuerdo
al  principio de especialidad marcaria, permite la
coexistencia pacifica, razén por la cual, la marca solicitada
no se encuentra incursa en ninguna causal de
improcedencia de registro, establecida en la Ley de
Propiedad Industrial. Y Asi se Decide.

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 Administracion Publica? en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

UNICO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por el
ciudadano JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor
de edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula
de identidad N° V-11.585.732, abogado en ejercicio, inscrito
en el inpreabogado bajo el N° 71.574, procediendo en su
cardcter de apoderado de la Compania turca, KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYi{ VE TICARET ANONIM SIRKETI.

2 Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014,
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De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativoss, 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 Administrativa4, concatenado con
el numeral 1 del articulo 32, ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedadindustrial.

Devuélvase el expediente origing)l'a su oficina de origéen.

Nofifiquese.
— \
'e)
LEGAS AMIREZ
Ministro de Comercio Nacional
Decre e fechdt 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.M\NP® 6.794, Extraogdinarié de esa misma fecha
O‘":F‘,o L;\Q‘O

o DEL w

3 Vid.Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981,
4 Vid.Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010.
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RESOLUCION

En fecha 15/01/2025, el ciudadano ARNALDO GONZALEZ
ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad. civimente
hdbil en derecho vy titular de la cédula de identidad N°
V.- 7.766.749, Abogado en ejercicio, Inpreabogado N°
95,041 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3577,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP
Co, LTD, INTERPONE ante este Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico contfra el
Acto Administrativo emanado por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en Ila
Resolucién N° 867 de fecha 25/11/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 637 en fecha
11/12/2024, que declard SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracidn interpuesto contra |la Resolucidn N°
3476, de fecha 06/08/2011, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 522 de fecha 29/08/2011, la cual,
NIEGA DE OFICIO la solicitud de registro de la marca
comercial "LIUGONG", inscripcidn N° 2008-012215, en
clase 07 Internacional, para distinguir: “Cargadores,
mdquinas para trabajar ruedas, maquinas mezcladoras,
excavadoras, mdquinas para construir carreteras,
mezcladoras de concreto (mdquinas), apisonadoras de
vapor..." entre otros.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 867 de fecha 25/11/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 637 de fecha
11/12/2024, emitida por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Il
ADMISIBILIDAD

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

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

! vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extracrdinario de fecha
01/07/1981,
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12/22/2024, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N° 22-2024, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico, comenzé a partir del dia jueves 12/12/2024
hasta el dia martes 28/01/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrqguico fue interpuesto en fecha 15/01/2025, es decr,
antes de la fecha Iimite arriba indicada, se concluye que
el mismo se efectud en tiempo hdabil para ello. Asi se
declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 23/06/2008, mediante trdmite N° 2008-012215, la
sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP
Co, LID., solicité ante el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la Marca:
“LIVGONG", en clase en clase 7 Internacional, para
distinguir: “Cargadores, maquinas para trabajar ruedas,
mdquinas mezcladoras, excavadoras, maquinas para
consfruir  carreteras, mezcladoras de  concrefo
(mdquinas), apisonadoras de vapor, desintegradores,
topadoras, maquinas para movimiento de fierra, gruas,
aparatos para el manejo de carga y descarga, prensas,
tolvas, [(descarga mecanical, cabrestantes, aparatos
elevadores, maquinas de perforacion.”

\
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En fecha 08/08/2011, mediante Resolucién N° 3476,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 522,
en fecha 29/08/2011, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI) NIEGA DE OFICIO el registro
solicitado, por presentar parecido grdfico y fonético e
igual destino de productos para con la Marca
previamente registrada “LIVGONG”, registro N° P279324,
propiedad de la sociedad mercantil IMPEXPAR, C.A.,
haciéndola incursa en la causal prohibitiva de registro
prevista en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial.

En fecha 21/09/2011, la sociedad mercantil china
GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD., en lo adelante, “La
Recurrente”, ejerce Recurso de Reconsideracién contra
la negativa anterior.

En fecha 25/11/2024, mediante Resolucién N° 867,
publicada en el Boletin de la Propiedad Intelectual N°
637, en fecha 11/12/2024, el Servicio Auténomo de la

Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion y CONFIRMA en todas sus

partes el acto impugnado.

En fecha 15/01/2025, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Unicamente argumenta en su escrito
jerdrquico que, el signo “LIVGONG”, con Registro N°

P279324, base de la negativa de su solicitud, no estd

4
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siendo usado por su actual titular, razén por la cual, ha
solicitado su cancelacion por falta de uso.

Al respecto sostiene:

“...el signo LIUGONG, Registro No. P279324 no
estd siendo usado por su titular IMPEXPAR, C.A.,
por tal motivo y siguiendo lo indicado en los
articulos 48 y 49 de la ley orgdnica de
Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el ordinal d] (Sic) del
articulo 36 de la Ley de Propiedad Industrial
vigente, consignamos en fecha 02/12/2024,
anfe el SERVICIO AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI) la
CANCELACION POR FALTA DE USO durante dos
anos consecutivos del registro No. P279324,
marca LIUGONG, clase internacional 12 vy
como consecuencia, estamos al aguardo de
la decision que emita el SAPI sobre esta
accién. Anexamos copia de la Cancelacién
por Falta de Uso marcada "D"."

(Resaltado propio de La Recurrente).

Que, en virtud de lo anterior, solicita la suspension de la
decisidn, hasta tanto sea resuelta la accidn interpuesta
de cancelacion por falta de uso de la marca objeto de
la negativa de su registro.
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MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto como han sido los argumentos expuestos por La
Recurrente, esta Instancia administrativa aprecia que, el
Unico medio de defensa alegado, es el hecho de haber
denunciado la caducidad de la marca negante, a los
fines de poder obtener el registro solicitado.

Con motivo de lo anterior, La Recurrente solicita Ia
suspension del procedimiento, hasta tanto sea decidido
el no uso de la marca negante por su actual titular.

Sobre el particular, se hace necesario traer a colacién, lo
previsto en los articulos 85 y 87 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, a saber:

Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos:

“Articulo 85.- Los interesados podrdn
interponer los recursos a que se refiere este
Capitulo contra todo acto administrativo que
pongd fin a un procedimiento, imposibilite su
continuacion, _cause  indefensidn o lo
prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto
lesione sus derechos subjetivos o _intereses
leqitimos, personales y directos.

(-]

Articulo 87.- La interposicién de cualquier
recurso no suspenderd la ejecucion del acto
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impugnado, salvo prevision legal en
contrario."”
(Subrayado que destaco).

En efecto, de la cita antes senaladad, observamos que los
referidos articulos, plasman que los recursos en via
administrativa, se interponen confra todo acto que
cause indefensién, o lesione los derechos subjetivos del
interesado, es decir, que adolecen de algun elemento
de nulidad.

Asimismo, la decision administrativa impugnada, no
suspende la ejecucion del acto administrativo, toda vez
que, por el principio de legalidad y ejecutividad del
acto, estos se presumen vdlidos y en ejecucion de la Ley,
guedando por la parte inferesada, la carga de
demostrar lo contrario.

En el presente caso, se aprecia que La Recurrente en su
escrito Jerarquico, lejos de impugnar la nulidad del acto
denegatorio de registro, por el contrario, tdcitamente
conviene con la administracidn marcaria, en que el signo
negante existe y estd vigente, siendo su Unico medio de
defensa, alegar que interpuso en contra del mismo, la
solicitud de caducidad, a los fines que prosperar su
registro.

Bajo este contexto, debemos observar que la solicitud de
caducidad de uso de una marca, es un procedimiento
administrativo distinto que no es conexo, incidente, ni
paralelo, a los procedimientos de registro de marca, es
decir, no conforma una incidencia procesal que pueda
afectar o suspender el procedimiento de registro, por lo
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que se hace necesario, esperar la decision que declare
la caducidad a los fines de tener la expectativa de
registro solicitado.

Resumiendo lo planteado, al no existir alegato alguno
gue demuestre la nulidad del acto impugnado, aunado
al hecho que, para el momento de decidir el presente
Recurso Jerdrquico, no existe decisidbn alguna que
demuestre la caducidad de la marca, esta Alzada
desestima lo alegado. Asi se decide.

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 Administracion
PUblica? 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 el ciudadano ARNALDO GONZALEZ ZAMBRANO,
venezolano, mayor de edad. civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.-
7.766.749, Abogado en egjercicio, Inpreabogado N°
95,041 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3577,
actuando con el cardcter de Apoderado Legal de la
sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP
Co, LTD.

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria; 6.147 de
fecha 17 de noviembre de 2014
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SEGUNDQ: CONFIRMA en todas sus partes el acto
administrativo impugnado.

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 Administrativas
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su noftificacion.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de
junio de 2010.
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ANOS 215°, 166° y 26°
RESOLUCION

En fecha 21/05/2025, la ciudadana LAURA KATIUSKA RADA
CHACON, venezolana, civiimente hdbil en derecho, titular de
la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio,
inscrita en el Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de |a
Propiedad Industrial N°2.468, actuando con el cardcter de
Apoderada Legal de la empresa danesa AKTIESELSKABE AF 21.
NOVEMBER 2001, INTERPUSO, ante este Ministerio del Poder
Pbpuicr de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico contra el
Acto Administrativo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidn N° 273
de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, que declard SIN LUGAR,
el Recurso de Reconsideracion, inferpuesto contra la
Resoluciéon N° 185, de fecha 29/02/2025 publicada en el Boletin
de la Propiedad Industrial N° 628 en fecha 05/03/2024, |a cual,
declaré SIN LUGAR, la OPOSICION de registro de la marca
comercial VERO MODA, inscripcién N° 2006-015143, solicitada
por el ciudadano WISAM ABOU TARIE, venezolano, mayor de
edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de
identidad N° V-13.024.493.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucidn N° 273 de fecha 26/03/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025,
emanada por el Servicio Autébnomo 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 y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

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

I Vid Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente nofificado
a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, fecha ésta
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 30/04/2025 culminando el 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 21/05/2025, es decir, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se presentd en tiempo
hdbil para ello. Asi se declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 12/06/2006, mediante tramite N° 2006-015143, «l
ciudadano WISAM ABOU TARIE, venezolano, mayor de edad,
civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de identidad
N° V-13.024.493., solicité al Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca VERO MODA, en clase
25 Internacional, para distinguir:  "Vestidos, calzados y
sombrereria.”.
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En fecha 25/10/2006, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 482, el Servicio Auténomo de Ia Propiedad
Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada a efectos
de su oposicidn.

En fecha 22/02/2007, la sociedad mercanti danesa
AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001, realizé oposicién al
Registro de la Marca VERO MODA.

En fecha 29/02/2024, mediante Resolucion N° 185, publicada
en el Bolefin de Propiedad Industrial N° 628, en fecha
05/03/2024, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), concede la marca VERO MODA, por no estar incursa en
las causales prohibitivas.

En fecha 26/03/2024, |a sociedad mercantii danesa
AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001, en lo adelante La
Recurrente Opositora, introduce Recurso de Reconsideracion
contra la negativa anterior.

En fecha 26/03/2025, mediante Resolucidon N° 273, publicado
en el Boletin de Propiedad Industrial N° 641, en fecha 29 de
abril de 2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI) declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion y por
tanto ratifica el acto administrativo impugnado.
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En fecha 21/05/2025, La Recurrente Opositora introduce
Recurso Jerdrqguico contra la negativa anterior.

A"
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito alega lo siguiente:

Que, a su parecer, existe nulidad del Registro de la Marca
VERO MODA, porgue el pago de los derechos de registro fue
efectuado erronea y fraudulentamente, en virtud que la
Resolucion N° 273, no habia adquirido firmeza, toda vez que no
habia expirado el lapso legal para su impugnacion.

Que, le fueron vulnerados los derechos de defensa de su
mandante, al otorgar la concesion de la marca, la cual aduce
tener notoriedad.

Que, existe identidad grdfica y fonética entre ambas marcas,
siendo sus distingues idéenfticos, por lo que también existe una
clara intencién de copiar una marca notoria.

Que, la proteccidén de la marca notoria rebasa los principios de
territorialidad y especialidad de la marca, la cual debe ser
protegida mas allé& de sus fronteras y con prescindencia de los
productos que distinga la marca, con implicaciones de orden
econdmico vy juridico.
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Que, estamos en presencia de una falta de motivacién en el
acto, en virtud que existe una inepta acumulacién de
expedientes, en el cual deciden el otorgamiento de las
marcas, sin que haya identidad entre los mismos.

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que el argumento principal que formula La Recurrente en
su escrito, se basa en que el signo solicitado corresponde
aquellas marcas cuya tipologia corresponden a Notorias o
Reconocidas, lo cual, la coloca en un tipo marcario que goza
de proteccidn especial. Esta Alzada para decidir, considera
necesario traer a colacién, lo que la jurisprudencia en la
materia ha sentado al respecto.

En este sentido la Sala Politico Administrativa del Tribunal
Supremo de Jusficia en Sentencia N° 00374 de fecha
04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha
establecido lo siguiente.

"Ahora bien, a los efectos de determinar qué debe
entenderse por marca notorig, resulta  pertinente
franscribir la inferpretacién prejudicial acordada en
fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, a los articulos 83
literales aj, d] y e], y 84 de la Decisién 344 de Ia
Comision del Acuverdo de Cartagena (régimen

il (PEY
A0 ® g Wl PO, S
153 B ‘5!'4‘3*«51‘-‘.{‘ 9,

82



f}ﬁ’,’mm.-w Tl ricener ode f-‘)b;r?‘rrrf;t
-': i’fnﬁi’rn"ﬂ e/r/-@’;orﬁ)‘ f;"i‘;ﬁ.‘ﬁ!f

[ : x r'ﬂ .
e Camepcia Nicional

juridico vigente en el presente caso); e interpretacion
de oficio del articulo 81 eiusdem. Caso. Marca
“FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farias
Mata, en la cual se establecid con respecto al
concepto y a la prueba de la noforiedad de la
marca lo siguiente:

“(...) VI. LA MARCA NOTORIA

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas
marcas, ya que implica 'un status de aceptacion por
parte del publico que sélo es consecuencia del éxito
que ha tenido el producto o servicio que las marcas
distihguen' (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas,
pag. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C.
N° 28 de 15 de febrero de 1988), expreso el Tribunal
Andino que:

‘La marca notoria es la que goza de difusion o sea la
que es conocida por los consumidores de la clase de
productos o servicios de que se frate. Esta noforiedad
es fenémeno relativo y dindmico, segun sea el grado
de difusion o de reconocimiento de la marca enfre el
correspondiente grupo de consumidores (...)'

VIl. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El articulo 84 de la Decision 344 determina la forma
de establecer si una marca es Notoriamente
conocida, dotando al examinador de varios criterios
para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que
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permita a la marca o al signo gozar de esta
caracteristica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:
‘Para evaluar la prueba de la notoriedad de una
marca el examinador deberd tener en cuenta si se
cumplen uno o mads de los siguientes criterios:

1. La extension de su conocimiento entre el publico
consumidor como signo distintivo de los
producfos o servicios para los cuales fue
acordadaq;

2. Laintensidad y el dmbito de difusion y publicidad
O promocion de la marca;

3. Laanfigiedad de la marca y su uso constante

4. El andlisis de produccién y mercadeo de los
productos que  distihgue la  marca..."”,
(Interpretacién prejudicial N°. 60-1P-2001). -

Asl tambien, cabe sefalar que el mencionado
Tribunal, entre las conclusiones a las que llegd en la
precitada  decision  prejudicial, destacd  la
importancia de las causales de iregistrabilidad
establecidas en los articulos 82 y 83 de la Decisién en
referencia, cuya finalidad -expuso expresamente- no
es ofra que, proscribir el riesgo de confusién respecto
al registro marcario a los fines de evitar el engafo
que pueda producirse en el comercio. En concreto
expuso:

"...1° Para que un signo pueda registrarse como

marca se requiere que sea perceptible,
susceptible de representacién grdfica v,
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ademds, lo suficientemente distintivo en
relaciéon con ofras marcas ya registradas o
solicitadas prioritariamente para registro. Debe
cuidarse asimismo, de que ese signo no se
encuentre comprendido en ninguna de las
causales de irregistrabilidad establecidas en
los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

Al proscribir el riesgo de confusion respecto del
registro marcario, el literal a) del articulo 83
de la Decision 344 trata de evitar el engafio
que pueda producirse en el comercio y
respecto de los usuarios acerca del producto
o del servicio respectivos, en relacion con la
procedencia, naturaleza, modo de
fabricacién, caracteristicas o cualidades de
éstos.

La determinacion de la existencia o no del
riesgo de confusion es un aspecto de hecho
que deberd ser analizado discrecionalmente
por_el funcionario administrativo o por el juez
nacional, sujetdndose en todo caso, a las
reglas de comparacion de signos y a los
campos en que pueda producirse tal
confusién; criterios expuestos y ampliamente
desarrollados en éste y en precedentes fallos
del Tribunall.

Para llegar a determinar la similitud entre dos
signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la
ubicacién en el nomencldtor de los productos
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que ellos protegen y de igual manera, los
criterios  elaborados para establecer Ia
conexion competitiva entre los mismos, ya
que, en principio, al no existir conexién alguna
enfre ellos, la similitud de los signos no
impediria el registro de la marca solicitada.

Pero fampoco puede registrarse como marca
un signo que constituya claramente la
reproduccion fotal o parcial de ofro
notoriamente conocido. En tal caso, si fuera
procedente el alegato de notoriedad de una
marca, ésta prevalece con independencia de
la clase a la que pertenezcan los productos
cuya registrabilidad se examina.

6° La Decision 344 exige la prueba de la
notoriedad de Ila marca o del signo,
correspondiéndole la carga de la misma a
quien la alega. La prueba deberd ser
evalvada por el examinador, considerando
para el efecto, ademds de los principios y
normas aplicables en materia de procedencia
de la notoriedad, las excepciones al registro
determinadas en los literales d] y e] del
arficulo 83 de la Decisién 344, anteriormente
tfranscritos...”". (negrillas y subrayado de esta
decision).

De la transcripcidn anterior se infiere que la
prohibicién de registro de una marca por su

naturaleza noforia _es un hecho que debe ser

10

L
(e 7 F
\\ ¥ [:{'\;‘j.:" //

" \%];Qmo XXl




Z'-’I}I,ywm.rw if)“)’rﬂé‘(\‘ﬂlf{r‘ﬂr’{ e | 7rm,‘mdr
.}rl-l'r/tr{u&.'#ﬁ}- ot Cheler ?/?‘;Am’l{r

L= L
e Comercin - Niactonal

probado por aquel que ostente su fitularidad, o en
términos mds precisos, por quien la alegue, pero en
definitiva la determinacién de la existencia o no del
riesgo de confusién “es un aspecto de hecho"”, que
corresponde analizar y precisar al funcionario de la
Administracion o al operador judicial de ser el caso,
teniendo en consideracion precisamente, los criterios
establecidos por la autoridad competente en la
materia,..."

(Resaltado y subrayado que destaco)

De la cita antes senalada, se observa que la notoriedad de
una marca es un hecho que debe ser probado por la parte
que lo alega, aportando los medios probatorios idoneos para
ello. En este sentido la jurisprudencia expresa que dichos
medios son:

1. La extension de su conocimiento enfre el publico

consumidor como signo distintivo de los productos o
servicios para los cuales fue acordada;

2. La intensidad y el admbito de difusion y publicidad o
promocion de la marca;

3. Laantigiedad de la marca y su uso constante

4. E| andlisis de produccidn y mercadeo de los productos
que disfingue la marca.

11
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En el presente caso, La Recurrente precisdé una serie de
argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la
marca en el extranjero, gportando al respecto una serie de
registros marcarios obtenidos en otras naciones para
demostrar su posicién como marca notoria.

No obstante, se observa que de la revisién efectuada al
expediente administrativo del caso, se constatd efectivamente
que La Recurrente tanto en su solicitud de registro como en los
Recursos de Reconsideracién y Jerdrquico correspondientes,
no aportdé los medios probatorios mencionados por Ia
jurisprudencia supra citada, los cuales, se consideran minimos,
necesarios y pertinentes para demostrar la notoriedad
alegada.

En virtud de ello, esta Alzada mal puede dictaminar la certeza
de este hecho, alos fines de determinar la improcedencia del
registro por quien asevera ser legitimo opositor propietario de
uUna marca notoria y, en consecuencia, gozar de la proteccién
que, como tal, aduce gque posee. Asi se decide.

Por ofra parte, en lo que respecta al argumento que refiere a
que le fue cercenado el derecho a la defensa, esta Alzada

procede a andlizar el procedimiento seguido dentro del
expediente del caso para constatar dicha denuncia.

12
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En este sentido se tiene que, después de solicitada la marca,
la misma se publicd a los fines de la oposicidn por parte de
terceros, la cual, La Recurrente Opositora realizd y presentd las
pruebas que a lugar considerd procedente, luego del debido
estudio del caso, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), publicé su decisidn, otorgando la marca,
considerando al respecto que no existian configuradas las
causales de improcedencia de registro. Posteriormente La
Recurrente Opositora consignd escrito de reconsideracion, el
cual fue decidido sin lugar y posteriormente ejercié el presente
Recurso Jerdrguico.

Del andlisis anterior, se desprende, que La Recurrente ejercié
en todo el procedimiento administrativo todos los recursos que
a lugar tenia derecho como son: Oposicién, Reconsideracién vy
Jerdrquico, cumpliéndose cada paso del procedimiento
legalmente establecido tanto en la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos como en la Ley de Propiedad
industrial. En razén de ello, la denuncia de indefension o
violacion al derecho de defensa invocada pierde sentido. Asi
se decide.

En ofro orden de ideas, sobre el argumento que refiere dl
pago adelantado, que, a su decir, anula el acto de concesion
de marca. Dicho argumento no procede, en virtud que el
pago fue realizado dentro del lapso legal establecido vy, por
otra parte, las causales de nulidad de un acto administrativo

13
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estdn establecidas expresamente en el articulo 19, de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, razén por la cual
la denuncia de nulidad del acto administrativo, no encuadra
en los supuestos previstos en la Ley, por lo que debe ser
desechado al no estar ajustado a derecho. Asi se decide.

Con respecto a la denuncia de falta de motivacién en el acto
administrativo, por la inepta acumulaciéon de expedientes en el
cual deciden el otorgamiento de las marcas, sin que haya
identidad entre los mismos, dicho argumento nos lleva a
precisar los conceptos de falta de motivacién e inepta
acumulacién, segun como sigue:

La falta de motivacién existe cuando se emite una decisidn sin
indicar las causas de hecho y derecho que conlleva a la
decision, en el presente caso, se indica claramente, la decision
y las razones de hecho y derecho, por lo que no configura el
vicio alegado.

La Inepta acumulacién, se presenta cuando se acumulan
decisiones o alegatos que se contradicen entre si, o que
conllevan procedimientos distintos, con ello también se incurre
en el vicio de innovacién al no ser justificado debidamente.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada verificd que el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al recibir una

gran cantidad de causas, donde existe identidad absoluta de

14
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sujeto, objeto y causa, a los fines de cumplir con los principios
de economia y celeridad procesal y evitar decisiones
contradictorias, acuerda acumular las mismas y, por tanto,
emitir una sola decisién, actuando conforme a derecho. Asi se
decide.

VI
DECISION

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrguico interpuesto por la
ciudadana LAURA KATIUSKA RADA CHACON, venezolana,
civiimente hdbil en derecho vy titular de la cédula de identidad
N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el
Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de la Propiedad
Industrial N° 2.468, actuando con el cardcter de Apoderada
Legal de la empresa danesa AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER
2001.

SEGUNDO: CONFIRMA, el Acto Administrativo recurrido en
todas sus partes.

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

15
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Administrativa? concatenado con el numeral 1 del articulo 32
ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su notificacién.

Devuélvase el expediente original a su ofi origen.

Publiquese la presente decision enf el Boletin de
Industrial.

Propiedad

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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MIPPCON/DM-N°
O 8 4 Caracas, ' § SEP 2008

ANOS 215°, 166°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 20/05/2025, |la ciudadana CAROLINA SOCORRO
SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente hdbil en
derecho vy fitular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450,
Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo
el N° 28.969, actuando con el cardcter de Apoderada Legal
de la sociedad mercantii panamena DAKA USA INC.,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdarquico confra el Acto
Administrativo emanado por el Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
278 de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion

Interpuesto contra la Resolucién N° 326 de fecha 16/05/2024,
publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial N° 630 en

fecha 24/05/2024, que declaro SIN LUGAR el escrito de
Oposicién Interpuesto y, por tanto, CONCEDE el registro de la
marca “DAKAR”, solicitud N° 2011-014848, en clase 38
Nacional y 16 Internacional, a la sociedad mercantil
francesa PARIS-DAKAR.
I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la

1
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Resolucidon N° 278 de fecha 03/04/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 de fecha
29/04/2025, emitida por el Servicio Auténomo de Ia
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 y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

|
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
05-2025 de fecha 29/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 30/04/2025 hasta el dia 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

! Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981,
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En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/05/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 19/08/2011, mediante trdmite N° 2011-014848, Ia
sociedad mercantil Francesa PARIS DAKAR., solicité ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca: “DAKAR”, en clase 16 Internacional,
para distinguir: “Material impreso, material de instruccion o
material diddctico (excepto aparatos), posters, dlbumes,
tarjetas, libros, periddicos, prospectos, folletos (brochures),
almanaques, articulos de escritura, grabados o litografias

artisticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas,
dibujos”.

En fecha 13/12/2011, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ORDENA LA PUBLICACION de la marca, a
los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado
por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la
OPOSICION de los registros.

En fecha 31/05/2012, la apoderada de la sociedad mercantil
panamena DAKA USA INC, interpone ESCRITO DE OPOSICION
al registro de la marca arriba indicada.
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En fecha 07/09/2012, la apoderada de la sociedad mercantil
francesa PARIS-DAKAR, interpone escrito de Contestacion o
la Oposicidon antes mencionada.

En fecha 14/05/2024, mediante Resolucidn N° 326, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 630 en fecha
23/05/2024, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, Ila oposiciéon
interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca a la
sociedad mercantil francesa PARIS-DAKAR.

En fecha 13/06/2024, |la sociedad mercantil panamena
DAKA USA INC, en lo adelante “La Recurrente Opositora”
inferpone Recurso de Reconsideracién contra la negativa
anterior.

En fecha 30/04/2025, mediante Resolucidn N° 278 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha
29/04/2025, el Servicio Auténomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI). declara SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion y CONFIRMA en todas sus partes el acto
impughado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente Opositora ejerce
formalmente Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, en su escrito senala, lo siguiente:
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"Mi representada dentro de la oportunidad legal
correspondiente presentd Recurso de Reconsideracion en
contra de la concesion de la marca correspondiente a Ia
solicitud N° 2011-014848 de fecha 19/08/2011 presentada por
la empresa PARIS — DAKAR., en los siguientes términos: TIPO DE
MARCA: M-MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: M-MIXTA,;
CLASE: 16 INTERNACIONAL; NOMBRE: DAKAR; Distingue:
"Material impreso, material de instruccion o material
didéctico (excepto aparatos), posters, dlbumes, tarjetas,
libros, periddicos, prospectos, folletos  (brochures),
almanaques, articulos de escritura, grabados o litografias
artisticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas,
dibujos”, toda vez que la marca solicitad y concedida
mediante Resolucidn N® 4630 de fecha 16/05/2024, publicada
en Boletin de la Propiedad Industrial N? 630 de fecha
24/05/2024, presenta similitudes con una serie de marcas
preexistentes, propiedad de mi representada lo cual podria
inducir a error o confusion al publico consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la
oposicidn a la marca solicitada por la empresa PARIS -
DAKAR, escrito de oposicidn interpuesto en fecha 31 de
mayo de 2012, mi representada era (y sigue siendo) titular de
una serie de marcas legales y similares a la solicitada,
incluyendo la Clase 16 Internacional: REGISTRO: P278153;
FECHA 30/03/2017; INSCRIPCION: 2006-018139; TIPO DE
REGISTRO: M - MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 16
INTERNACIONAL;, MODALIDAD: D-DENOMINATIVA; NOMBRE:
DAKA.

Mediante oposicién presentada dentro de la oportunidad
legal correspondiente, y mediante el recurso de
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reconsideracion interpuesto, el cual fue declarado Sin Lugar
mediante resolucidn Numero 278, publicada en el Boletin 641,
mi representada alego su legitimo interés para solicitar a ese
Despacho del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), la no concesidn del registro de la marca "DAKAR"
solicitada por la Sociedad Mercantil PARIS — DAKAR., solicitud:
N? 2011-014848 por encontrarse tal solicitud de marca incursa
en las causales de irregistrabilidad en el articulo 33 numerales
11 y 12 de la Ley de Propiedad industrial.

De acuerdo a la norma transcrita, mi representada alego en
el referido recurso de reconsideracién Io siguientes: “En el
presente caso, la marca registrada de la cual es titular mi
representada  estd compuesta por un palabra y este
Despacho permitié el registro de ofra marca que mantiene el
mismo elemento cenfral y que al ser pronunciada, el o los
sonidos se confunden con los que se emiten cuando es
pronunciada la marca propiedad de mi mandante,
provocando el riesgo que el consumidor asocie o confunda
a undg con la otra...” toda vez que se considera que und
marca es similar o semejante a otra, cuando el consumidor
pueda confundirse con otra que ya se encuentre registrada,
o bien, ya haya iniciado el proceso de registro (es decrr,
quien primero solicita una marca, tiene preferencia); y que el
signo solicitado encuadra dentro de la disposicion legal
anteriormente transcrita, toda vez que ambas marcas:
MARCA: DAKA, solicitada previamente, actualmente
registrada y la CONCEDIDA en el Boletin 630 MARCA:
“DAKAR" mediante Resolucion Numero 326, son CASI
IDENTICAS desde el punto de vista fonético lo que puede
generar confusion.”
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Es importante destacar, que la funcidén principal de una
marca, es identificar el origen de los productos, servicios o
actividades, asi pues, en la Resolucion 120 de fecha
29/03/2007, publicada en el boletin 486, Tomo lll, P&g. 153
senala:

“La marca tiene como funcién principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a ofra empresa o persona; es decir el titular
del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de
la utilizacion del signo (...) La causal de la iregistrabilidad del
signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en
registro, evita que se atente confra la distintividad de la
marca y contra su identidad con el producto a que ella
accede.".

Que, la confundibilidad entre marcas, colisiona también
contra el principio de lealtad comercial transparencia que
deben regir en el comercio, pues en el registro marcario
priva preferentemente |la tutela al concepto ‘“pro
consumitore”, y es a quien se debe proteger en esta
circunstancia.

Que, se hace imposible la coexistencia pacifica de marcas
similares en el mercado susceptibles de provocar peligrosas
confusiones en la intencidén del publico consumidor, dado
que se estaria violando flagrantemente disposiciones
prohibitivas de Registro consagras en la Ley de Propiedad
Industrial.
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Que, el Registrador viold el derecho de prelacién, por
cuanto que sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de
inmotivacién, por considera que no se explicd de manera
individualizada en las resoluciones las negativas de las
Oposiciones interpuestas.

Que, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), transgrediod los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la
Ley de Propiedad Industrial?, al no permitir la inscripcion de
marcas que se parezcan grafica y fonéticamente.

\'
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La
Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los
hechos denunciados, a los fines de establecer, si la decisidn
emanada por el érgano registral, corresponde al caso que
Nos ocupa vy, por tanto, es conforme a derecho.

En este sentido, tenemos que los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disponen que
no podran adoptarse ni registrarse como marcas, aquellas
que se parezcan grdfica y fonéticamente a otra ya
registrada, para los mismos o andlogos articulos, asi como las
que puedan prestarse a confusion con otra marca ya
registrada que induzca a error por indicar una falsa
procedencia o cualidad.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1956
8

100



R ;/X(ZV??W CBelinariana de f’:')-?v:f;(w{?e
Ministeric del G acor . }}wa?n’

=

= 1
e ' Camercic MNacianal

En el presente caso, se observa que entre ambas marcas:
“DAKA” (registrada) vs “DAKAR", (solicitada y concedida),
en clase 38 Nacional y 16 Internacional, respectivamente,
existen semejanzas gréficas como fonéticas, diferencidndose
solo por la letra “R”.

En este sentido, se aprecia que dicha consonante, no
produce una distincidbn marcada en su pronunciacién o
acentuacién, con la marca previamente registrada, por lo
que esta Alzada, desestima el criterio pronunciado por el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Cabe resaltar, que en lo gue respecta al destino de las
marcas solicitadas, se observa que, se encuentran en la
misma clase 16 internacional, o cual, hace imposible |a
coexistencia pacifica de las mismas en el mercado, toda vez
que son susceptible de provocar confusidn en el publico
consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de |a
marca.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca
concedida incurre en las disposiciones prohibitivas de
registro, previstas en la Ley de Propiedad Industrial,
especificamente en los numerales 11 y 12 del articulo 33
gjusdem, las cuales son de orden publico y cuyo objeto es
proteger el interés .

Por todo lo expresado en pdrrafos anteriores, esta Alzada
forzosamente concluye que el examen de fondo realizado
por el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
no es conforme a derecho, toda vez que, se evidencia que,
en el caso de marras, existe identidad grdfica, fonética vy
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conceptual, lo que induce al riesgo de confusién con la
marca registrada, circunstancias estas que contravienen
con lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se
decide.

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 Administracidén PUblicad en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana CAROLINA SOCORRO SANCHEZ, venezolana,
mayor de edad, civiimente hdbil en derecho vy titular de la
cedula de identidad N° V.- 7.786.450, actuando con el
cardcter de Apoderada lLegal de la sociedad mercantil
panamena “DAKA USA INC.”,

SEGUNDO: REVOCA |a Resoluciédn N° 278 de fecha
03/04/20285, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 641 en fecha 29/04/2025, que declaré SIN LUGAR Ia
Oposicidon Interpuesta.

TERCERO: NIEGA el registro de la Marca: “DAKAR”,
correspondiente a la solicitud N° 2011-014848, en clase 38

3 Vid. Gaceta Oficial de la Repiblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6,147 de fecha 17
de noviembre de 2014,

10
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Nacional y 16 Internacional, por la sociedad mercantil
francesa PARIS-DAKAR.

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 Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiguese en el Boletin de |la Propiegtad Industri

Devuélvase el expediente original ¢ su oficina de |origen.

Notifiquese.

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010. P
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RESOLUCION

En fecha 20/05/2025, |a ciudadana EUCARIS DEL CARMEN
ALCALA GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, civimente
hdbil en derecho y titular de la cédula de identidad N°
V.-17.916.281, Abogada en ejercicio e inscrita en el
Inpreabogado bajo el N° 131.745, actuando con el cardacter
de Apoderada Legal de la sociedad mercanti PROMOTORA
APONGUAO S.A, INTERPUSO ante este Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico contra el
Acto Administrativo emanado por el Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion
N° 273 de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, donde fue
declarado SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion
Interpuesto contra la Resolucion N° 1425, publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 619 en fecha

25/11/2022.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce confra el Acto Administrativo contenido en Ila
Resolucidon N° 273 de fecha 26/03/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 de fecha
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29/04/2025, emitida por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nolificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
05-2025 de fecha 29/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 30/04/2025 hasta el dia 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.
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En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/05/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 02/04/2001, mediante trdmite N° 2001-005344, |a
sociedad mercantii FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA,
C.A., solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca: “FLORIDA MAXI",
en clase 30 Internacional, para distinguir: “Harinas,
preparaciones hechas con cereales, pan, pasteleria,
helados comestibles, levaduras, polvos para esponjar,
barquillas.”

En fecha 11/11/2002, mediante publicaciéon en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 453 de fecha 11/11/2002, el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
ORDENA LA PUBLICACION de la marca correspondiente a la
solicitud antes mencionada, a los fines que, todo aquel
interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de
las mismas, ejerza el derecho ala OPOSICION de los registros.

En fecha 07/01/2003, el apoderado de |la sociedad mercantil
PROMOTORA APONGUAO S.A, interpone ESCRITO DE
OPOSICION al registro de la marca arriba indicada.

4 Tomo XXII
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En fecha 11/04/2003, |la apoderada de la sociedad mercantil
FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA, C.A., interpone escrito
de Contestacion de Oposicion.

En fecha 05/10/2016, la apoderada de la sociedad mercantil
PROMOTORA APONGUAO S.A, interpone Escrito de
Ratificacion de Oposicion.

En fecha 28/11/2022, mediante Resolucion N° 1425 de fecha
04/11/2022, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 619 en fecha 25/11/2022, el Servicio Autbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso
de Reconsideracion y CONCEDE, el registro de la marca:
“FLORIDA MAXI” Y (DISENQ), solicitud N° 2001-5344, en clase
30 internacional, solicitada por la sociedad mercantil
FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA, C.A.,

En fechal5/12/2022, |la apoderada de la sociedad mercantil
PROMOTORA APONGUAO S.A, en lo adelante La Recurrente
Opositora interpone Recurso de Reconsideracion contra la
negativa anterior.

En fecha 29/04/2025, mediante Resolucidon N° 273 de fecha
26/03/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 641 en fecha 29/04/2025, el Servicio Autbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR, el Recurso
de Reconsideracién y CONFIRMA en todas sus partes el acto
impugnado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
formalmente Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

5 Tomo XXII
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FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito sefala, o siguiente:

Mi representada y recurrente tiene interés personal, legitimo y
directo para interponer el presente Recurso Jerarquico
contra la Resolucion Administrativa Nro.- 273, por cuanto es
titular de la marca FLORIDA, segun los registros marcarios
vigentes y solicitudes de registro de marcas previas, las cuales
estan indicadas a continuaciéon: (FLORIDA, CLASE 29/30/31,
REGISTRO F-68644).

Ciudadano Ministro, sustentan el regisiro de la Propiedad
Industrial la inadmisibilidad del recurso de reconsideracion
interpuesto en fecha 15 de diciembre del 2022, con base a
los siguientes argumentos:

“(..] Es preciso resaltar que ha sido criterio reiterado por la
doctrina y la Jurisprudencia del derecho marcario, que la
semejanza o identidad de las palabras que titulan las marcas
no es suficiente, sino que juega acd un papel preponderante
los productos, servicios o actividades distinguidos por los
signos; tomando en consideracion sus clases. (...) (Negrillas y
subrayado agregado propio).

(...] En este orden, es necesario considerar, si existe analogia
entre los productos, servicios o actividades distinguidas por
los signos solicitados y lo de los signos oponentes, ahora bien,
como resultado de un nuevo andlisis comparativo de los

.
//»"\{\\'lr.&‘.;\n- ™
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signos solicitados, no generarian un riesgo de confusién entre
los consumidores, ya que van dirigidas a un_consumidor
informado (...] (Negrillas y subrayado agregado propio).

(...) estamos ante productos, servicios y actividades distintas,
que no admiten la posibilidad de ser intercambiables para las
mismas finalidades ya que utilizan canales de distribucion y
venta disimiles, que no son complementarios ni_se usan
conjuntamente {(...) (Negrillas y subrayado agregado propio).

Ahora bien, la Resolucidn aqui recurrida, no establece
comparacion alguna entre los signos objeto de la
controversia, debido a que solo limita sus argumentos a la
parte del distingue de la marca y a la capacidad del
consumidor informado para adquirir el producto de su
preferencia.

Es importante analizar el caso concreto y que se verifique si
existen similitudes de los signos en conflicto, para luego
analizar el punto referido a la conducta del consumidor.

\'}
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman
el expediente administrativo del caso, los alegatos
esgrimidos por La Recurrente Opositora, asi como la
documentacién adjunta al escrito recursivo, esta Alzada
pAsa a pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, centra su denuncia en la transgresion al
derecho de prelacién y preferencia de registro, el cudl
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afirma que le asiste, indicando al efecto que tramitdé la
solicitud de marca antes que su competidor, circunstancia
ésta, que aduce al indicar que el érgano registral no evalud.

Tal aseveracion, hace apreciar que la administracion de
marca, en su momento, no tomd en cuenta esta
circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la marca.

Asimismo, alegd que tanto la marca de La Recurrente
Opositora y la solicitada, son idénficas y, por lo tanto, el
publico consumidor se puede confundir por su parecido
grafico y fonético, asi como por las semejanzas en sus
imdagenes, lo cual, puede trasmitir errébneamente la idea que
La Recurrente Opositora, estd lanzando un nuevo producto.

A los fines de resolver la denuncia alegada por La
Recurrente Opositora, esta Alzada, considera oportuno traer
a colacién, lo previsto en el numeral 11 del articulo 33 de la
Ley de Propiedad Industrial?, que establece:

“Articulo 33. No podrdn adoptarse niregisfrarse como marcas:

...Omissis...

11) la marca que se parezca grdfica o fonéticamente a
otfra ya registrada, para los mismos o andlogos articulos.".

2 vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.
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Del articulo antes sefialado, se desprende la existencia de
dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el
registro de una marca, los cuales son:

a- Parecido fonético y
b- Parecido grdfico.

De igual forma, cabe destacar, que la Doctrina y la
Jurisprudencia apuntan a un tercer elemento de similitud,
que es la identidad o parecido en “el producto asociado a
la marca”.

En el presente caso, los conjuntos marcarios comparados
entre si, consistentes en los signos “FLORIDA", versus “FLORIDA
MAXI", se aprecia a simple vista que, existe en el primero de
los términos similitud entre ambos, tanto gréfica como
fonéticamente, destacando que el segundo término “MAXI”,
no aporta fuerza distintiva suficiente, a los fines de
diferenciarse de su competidora.

Siguiendo con este orden de ideas, para verificar si las
marcas en conflicto pueden coexistir pacificamente en el
mercado, se debe constatar entre ellas sf, el destino
marcario es idéntico o hacen complementariedad los
productos asociados a las marcas en conflicto.

En este sentido, la jurisprudencia y la doctring, sefala que,
para efectos de declarar la negativa de concesién del
registro, no es suficiente, la identidad grafica y fonética, sino
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que también debe presentarse identidad o)
complementariedad en el uso de la marca.

En este sentido, al verificarse que las marcas en conflictos
establecen canales de distribucidn y comercializacion
disimiles entre si, toda vez que se dedican a productos
distintos, en consecuencia, el publico consumidor no puede
incurrir en error al establecer la procedencia empresarial de
la marca.

Ahora bien, en el presente caso estamos ante signos
marcarios que distinguen productos de diferentes destinos,
una referente a: café, té, cacao, azicar, arroz, tapioca
suceddneos del café, entre ofros, y Ia otfra referente a:
Harinas, preparaciones hechas con ceredles, pan,
pasteleria, helados, comestibles, levaduras, polvos para
esponjar, barquillas.

De lo anterior, al evidenciarse destinos marcarios distintos vy
que no son complementarios entre si, se concluye que

ambas marcas pueden subsistir en el mercado, sin riesgo de
confusion. Asi se decide.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzadag,
concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio
Autbnomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y por tanto
concluye que dicho dérgano registral actué conforme a
derecho por lo que ratifica en todas sus partes la decision
impugnada. Asi se declara.

10 Tomo XXII
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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 y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracién PuUblica® 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 EUCARIS DEL CARMEN ALCALA GUTIERREZ
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy
fitular de la cédula de identidad N° V.- 17.916.281, Abogada
en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 131.745,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercanti PROMOTORA APONGUAO S.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 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 arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa4 concatenado con

¥ Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014.

¢ Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39 451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.
Devuélvase el expediente original a s icina origen.

Notifiquese.

LLEGAS RAMIREZ

11
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RESOLUCION

En fecha 20/05/2025, |la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES
ALLOCA, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.-14.020.917,
abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°
85.888 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3479, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad
mercantil estadounidense  WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico conira el Acto
Administrativo emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidon N°
294 de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, que
declara INADMISIBLE, el Recurso de Reconsideracion
Interpuesto contra la Resolucidon N° 4043, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 395 en fecha
10/10/1995, que a su vez NIEGA el registro de la marca:
“BUGS BUNNY", solicitada por la sociedad mercantil
estadounidense WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.,
mediante el tramite N° 1989-014530 en clase 39 Nacional e
Internacional, para distinguir: Articulos de vestir, sombreros y
calzados.

13 Tomo XXII
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 294 de fecha 26/03/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 de fecha
29/04/2025, 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 del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo, en
consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

|
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 25/02/2025,

I vid. Gaceta Oficial de la Repiblica de Venezuela N° 2818 Extracrdinario de fecha 01/07/1981.
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fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
05-2025 de fecha 29/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 30/04/2025 hasta el dia 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/05/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

I
ANTECEDENTES

En fecha 28/09/1989, mediante trdmite N° 1989-014530, la
sociedad mercantil  estadounidense  WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC., solicité ante el Servicio Auténomo de |a
Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca: “BUGS
BUNNY", en clase 39 Nacional e Internacional, para distinguir:
Articulos de vestir, sombreros y calzados.

En fecha 10/10/1995, mediante Resolucién N° 4043,
publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial N° 395, el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), NIEGA
la solicitud anteriormente.

En fecha 01/11/1995, la apoderada de la sociedad mercantil
estadounidense WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., en lo
adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideracion
contra la negativa anterior.

15 Tomo XXit =~
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En fecha 29/04/2025, mediante Resolucién N° 294 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 641, el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara
INADMISIBLE, el Recurso de Reconsideracion y CONFIRMA en
todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente, ejerce formalmente
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito sefala, lo siguiente:

"La declaratoria de inadmisibilidad y confirmacién de la
negativa publicada mediante la Resolucion N° 294, de fecha
26 de marzo de 2025, publicado en el Tomo XIX, pagina 42 o
45, del BPI No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, vigente o
partir del 30 de abril de 2025, se fundamenta en el falso
supuesto de hecho de la falta de cualidad para actuar en la
via recursiva ante el SAPI de la ratificante, al no haber
cumplido con los extremos legales que la legislacién vigente
exige en materia de representacion, lo cual impugno en el
presente escrito, en virtud de las razones de hecho y de
derecho que a continuacién detallo:

VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO. Es el caso
Ciudadano Ministro, que el Boletin de la Propiedad Industrial
N°® 641, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por el SAPI,
mediante Resolucidn N® 294 se configuro el vicio del falso
supuesto de hecho, al no tomar en cuenta, al momento de

4
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emitir la decisién, que Yo, la ciudadana MARLIN ENEIDA
LINARES ALLOCA, ftitular de la cedula de identidad No.
14020917, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo niUmero 85.888
y Agente de la Propiedad Industrial No. 3479 en mi condicién
de ratificante, contaba y cuento con las facultades de
representacion que me permitian inferponer ese tipo de
recurso y acciones.

Lo anterior, gueda suficientemente demostrado tomando en
cuenta que mediante documento de Sustitucion de Poder
que reposa en las oficinas del SAPI y registrado en el
Cuaderno de Poderes manejado por ese digno Despacho
(SAPI) bajo No. 2009-000441 con fecha de presentacién el 26
de febrero de 2009, el cual se acompana en copia simple
marcada “D", mediante lo establecido en el Articulo 45 de la
Ley de Propiedad Industrial, que establece:

“En el Registro de la Propiedad Industrial se llevard un
Cuaderno de Poderes donde se depositardn, de forma
sucesiva y numerada, los poderes presentados por los
interesados para acreditar su mandato ante la Oficina."

De la misma manera, y como ya se indicd ut supra, en el
respectivo escrito de RATIFICACION DE RECURSO DE
RECONSIDERACION A LA SOLICITUD CON RESOLUCION A
OBSERVACUIONES N°1989-015430 — BOLETIN 588 presentado
ante el SAPl en fecha 14 de enero de 2019, el cudl se
acompana al presente en copia simple marcado "E", se
indica claramente en el identificaciéon de la sociedad (mi
mandante) y mis datos como apoderada, el Poder al que
hago mencidén y que me otorga las facultades para actuar
bajo el No. 2009-000441.

.
Nt =Y 74
Jo 2o 57
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Es importante destacar y hacer mencién, a que dicho escrito
no se refleja en la Consulta Administrativa de Marcas de la
plataforma WEBPI (http://www.webpi.sapi.gob.ve/) del SAPI
se adjunta marcada con la letra "B", para el registro de la
siguiente marca, siendo esto un grave error administrativo por
parte de la Oficina de Registro de Venezuela en Materia de
Propiedad Intelectual — SAPI ya contaba con Poder que
acreditaba mi actuacion.".

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento capital de la
Recurrente, es afirmar que estaba actuando conforme a
derecho, toda vez que la ratificacidén del Recurso de
Reconsideracién, conlleva a la convalidaciéon del mismo, v,
por tal razén, hace ver, que es valida su actuacién.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, es
importante conocer el presupuesto juridico que refiera a la
cualidad del particular interesado o su apoderado legal, a
los fines de interponer cualquier solicitud ante la
administraciéon publica.

Al respecto, los articulos 48 y 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, establecen:

“Articulo 48. - El procedimiento se iniciard a instancia de
parte interesada, mediante solicitud escrita, o de oficio.
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“Articulo 49. Cuando el procedimiento se inicie por
solicitud de persona interesada, en el escrito se deberd
hacer constar:

(Omisis)

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

(Omisis)

6. Cuales ofras circunstancias que exijan las normas
legales o reglamentarias; ...
(Resaltado y Subrayado que destaco).

De lo anteriormente senalado, se observa con meridiana
claridad que, el procedimiento administrativo se inicia «

solicitud de parte interesada o, de oficio, en el primer caso,
gue es el que nos inferesa resolver, ambas disposiciones

normativas son bien claras en establecer que debe ser
interpuesto por persona interesada.

En este sentido la doctrina y jurisprudencia en la materia es
conteste en establecer que serd persona interesada, toda
aquella que demuestre un interés personal, legitimo y
directo o, en su defecto, algun Apoderado o Representante
legal que, funjo como su intermediario ante Ia
administracién, debidamente acreditado para tal fin.

19 Toro XXII
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El colorario anterior, se ve igualmente reflejado en el Articulo
2 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, el
cual citamos:

Articulo 2. Toda persona interesada podrd, por si o por
medio de su representante, dirigir instancias o peticiones
a cualquier organismo, entidad o autoridad
administrativa. Estos deberdn resolver las instancias o
peticiones que se les dirfjian o bien declaren, en su caso,
los motivos que tuvieren para no hacerlo”

(Resaltado nuestro).

Bajo este contexto, se aclara el punto sobre el interés
personal, legitimo y directo que debe acompanar toda
solicitud o peticion dirigida ante la administracion publica,
asi como también, la debida acreditacion del representante
o autorizado legal por el particular interesado.

Siguiendo en este orden de ideas, es pertinente que esta
Alzada verifique la cudlidad de quien representa al
solicitante vy, realizada como fue en este caso, se constatd
en las actas que conforman el expediente administrativo,
que las personas que consignaron los escritos de ratificacion,
no poseen la acreditacidn respectiva del solicitante del
signo.

Resumiendo lo planteado, se observa que para llevar a
cabo las actuaciones ante el Servicio Autdnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), es indispensable que Ia
representacion del solicitante, se demuestre mediante
poder o en su defecto, podrd hacerse representar segin lo
dispuesto por el arficulo 26 de la Ley Orgdnica de

W
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Procedimientos Administrativos, por el abogado que se
designe en la peticién o en el recurso interpuesto ante la
Administracion, en cuyo caso la rubrica del autorizado y del
solicitante, deberdn estar estampadas ambas en el escrito
de ratificaciéon.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzada,
concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio
Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Asi se decide.

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 Administracion Publica? en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA, venezolanag,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy ftitular de la
cédula de identidad N° V.- 14,020.917, Abogada en ejercicio
e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad
mercantil estadounidense WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014.

9
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SEGUNDOQ: 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 decisibn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

-

Devuélvase el expediente original d su oficina origen.

Notifiquese.

ILLEGAS RAMIREZ

r deé Comercio Nacional
ha 03 de febrero de 2024
inario de esa misma fecha

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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RESOLUCION

En fecha 20/05/2025, la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES
ALLOCA, venezolana, mayor de edad, civimente habil en
derecho vy titular de la cédula de idenfidad N° V.- 14.020.917,
abogada en egjercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el
N° 85.888 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3479,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
empresa espafiola PESCANOVA ESPANA SL, INTERPUSO ante
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
Recurso Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado
por el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
confenido en la Resolucion N° 285 de fecha 03/04/2025,
publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial N° 641 en
fecha 29/04/2025, que declardo INADMISIBLE, el Recurso de
Reconsideracion, Interpuesto contra la Resolucidon N° 882, de
fecha 24/10/2023, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 625 en fecha 20/11/2023, la cual, NEGO el
registro de la marca comercial “PESCANOVA", inscripcién N°
2005-25325, solicitada por la empresa espanola PESCANOVA
ESPANA S.L..
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdarquico se
ejerce contra el Acto Administrafivo, contenido en la
Resolucion N° 285 de fecha 03/04/2025, publicada en el
Boletin de Ila Propiedad Industrial N° 641 de fecha
29/04/2025, emitida por el Servicio Autdénomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un dérgano dependiente jerdrquicamente del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, 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 que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos!, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.
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Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 25/02/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°
05-2025 de fecha 29/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd a partir del dia 30/04/2025 hasta el dia 21/05/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 20/05/2025, es decir, en
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd
en tiempo hdbil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 15/11/2005, mediante trdmite N° 2005- 025325, |a
sociedad mercantil espafola PESCANOVA ESPANA SL.,
solicitd ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca: “PESCANOVA”, en
clase 46 Internacional, para distinguir: “Establecimiento
comercial destinado al procesamiento de conservas a base
de carne, pescado, aves y caza, dlimentos congelados a
base de carne, pescado, aves y caza no incluidos en otras
clases, pescado y su comercializaciéon”.
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En fecha 17/07/2006, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), ORDENA LA PUBLICACION de la marca, a
los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado

por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la
OPOSICION de los registros.

En fecha 05/09/2006, el ciudadano CARLOS ASUAUE,
apoderado de la sociedad mercanti PESCANOVA C.A.,
interoone ESCRITO DE OPOSICION al registro de la marca
arriba indicada.

En fecha 03/10/2006, la ciudadana MARIANELLA MONTILLA,
civiimente hdbil en derecho vy ftitular de la cédula de
identidad N° V.- 11.307.067, Abogada en ejercicio e inscrito
en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil

“LLOREDA S.A., interpone un ESCRITO DE ALERTA, al registro
de la marca “PESCANOVA'".

En fecha 08/12/2006, el apoderado de la sociedad mercantil
"PESCANOVA S.A.", interpone escrito de Contestacién a la
Oposicion antes mencionada.

En fecha 15/12/2020, la apoderada de la sociedad mercantil
espanola PESCANOVA ESPANA S.L., interpone ESCRITO DE
CAMBIO DE PETICIONARIO, ante la solicitud realizada por la
sociedad mercantil PESCANOVA, S.A.,

26 Tomo 3<_X'I‘I
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En fecha 21/11/2023, mediante Resolucion N° 882, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 625 en fecha
20/11/2023, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara CON LUGAR, la oposicion interpuesta.

En fecha 12/12/2023, La Recurrente ejerce formalmente
Recurso de Reconsideracion contra la negativa anterior.

En fecha 29/04/2025, mediante Resolucion N° 285 publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha
29/04/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intfelectual (SAPI), declara INADMISIBLE, el Recurso de
Reconsideracion y CONFIRMA en todas sus partes el acto
impugnado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente, ejerce formalmente
Recurso Jerarguico confra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito sefalaq, o siguiente:
“"La declaratoria de inadmisibilidad y confirmacion de la
negativa publicada mediante la Resolucion N° 285, de fecha
03 de abril de 2025, publicada en el Tomo XVII, pagina 95 a
97, del BPI No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, vigente a
partir del 30 de abril de 2025, se fundamente en el falso
supuesto de hecho de la falta de cualidad para actuar en la
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via recursiva ante el SAPI de la recurrente, al no haber
cumplido con los extremos legales que la legislacidn vigente
exige en materia de representacion, lo cual impugno en el
presente escrito, en virtud de las razones de hecho y de
derecho que a continuacion detallo.

VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO. Es el caso
ciudadano Ministro, que el boletin de la Propiedad Industrial
No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por el SAPI,
mediante Resolucidn No. 285 se configuro el vicio de falso
supuesto de hecho, al no tomar en cuenta, al momento de

emitir la decisidon, .que la ciudadana MARIA EUGENIA
RONCAYOLO MEDINA, titular de la cedula de identidad No.
143486.235, abogada inscrita en el [P.S.A. bgjo numero
110.194 y agente de la propiedad industrial No. 10.836 en su
condicién de recurrente vy yo, la ciudadana MARLIN ENIEDA
LINARES ALLOCA, fitular de la cedula de identidad No.
14020917, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo niumero 85.888
y Agente de la Propiedad Industrial No. 3479 en mi condicidn
de solicitante, desde el 16 de diciembre de 2020, segun
consta de escrito de cambio de tramitante, el cual anexo
marcado “D" cont@bamos con las facultades de
representacién que nos permitian interponer ese tipo de
recursos y acciones.

Lo anterior, gueda suficientemente demostrado tomando en
cuenta gue mediante Documento Poder que reposan en las
oficinas del SAPI| y registrados en el Cuaderno de Poderes

28 Tomo XXl
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manejado por ese Digno Despacho (SAPI) bajo los Nos. 2020-
0823 con fecha de presentacién el 01 de diciembre de 2020,
el cual se acompana en copia simple marcada "“D" y 2024-
1098 con fecha de presentaciéon el 16 de mayo de 2024, €l
cual se acompana en copia simple marcada “E", mediante
lo establecido en el Ariculo 45 de la Ley de Propiedad
Industrial, que establece:

“En el Registro de la Propiedad Industrial se llevard un
Cuaderno de Poderes donde se depositaran, de forma
sucesiva y numerada, los poderes presentados por los
interesados para acreditar su mandato ante la Oficina.”

Razén por la cual, se demuestra fehacientemente Ia
cudlidad de poder actuar en nombre de nuestra
representada, y que para la fecha de la emision de la
Resolucién 285 de fecha 03 de abril de 2025, publicada en el
BPI No. 641 de fecha 29 de abril de 2025, y vigente a partir del
30 de abril de 2025, el SAPI ya contaba con Poderes que
acreditaban la actuacion de la recurrente MARIA EUGENIA
RONCAYOLO MEDINA ya identificada, asi como mi persona
en calidad de solicitante.".

'}
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Examinados como han sido los alegatos presentados, esta
Alzada pasa a pronunciarse de |a siguiente manera:

E
Wie:
sk AV o

":.‘.?I. A ot'h -
29 Tomo XX




A i).(/ﬂf;fb’?(‘(? CBetirariana do ':I‘")'f‘z.‘:f‘_’)‘(.’f’r{'(
Miniiteric del Prcer G J(}&{f(?zr

o 1f
e Comercia ) f"m*r'ﬁm(/

Se aprecia, que el escrito recursivo en jerdrquico, fue
interouesto por la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES
ALLOCA, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917,
Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO baijo
el N° 85.888, quien actla como Apoderada Legal de la
sociedad mercantil espafnola PESCANOVA ESPANA SL.

Ahora bien, visto el cardcter con el que actia la
mencionada profesional del derecho, se hace importante
mencionar que las actuaciones ante la administracidn
publica, deben ser efectuadas Unicamente por todo aquel
que demuestre un interés personal, legitimo y directo, o en
su defecto, por un representante legal, debidamente
acreditado para tal fin. '

Dicho colorario, se encuentra establecido en la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en su articulo 2,
asi como en el numeral 2 del articulo 49 ejusdem, que se
transcribe a continuacién:

Articulo 2. Toda persona interesada podrd, por si o por
medio de su representante, dirigir instancias o peticiones
a cualquier organismo, entidad o autoridad
administrativa. Estos deberdn resolver las instancias o
peticiones que se les dirfjan o bien declaren, en su caso,
los mofivos que tuvieren para no hacerlo" (resaltado

nuestro.
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Articulo 49. Cuando el procedimiento se inicie por
solicitud de persona interesada, en el escrito se deberd

hacer constar:
[Omisis)

2. La identificacion del interesado, y en su caso, de la
persona que actué como su representante con
expresion de los nombres y apellidos, domicilio,
nacionalidad, estado civil, profesion y numero de la
cedula de identidad o pasaporte;” (Resaltado Nuesfro).

Ahora bien, de la revisidbn exhaustiva de los documentos que
reposa en el expediente administrativo, asi como de los
cuadernos de poderes y del Sistema Automatizado, se
evidencia que efectivamente, no consta que los ratificantes,
detente cualidad legal que le acredite para actuar en
nombre y representaciéon de los ftitulares de los signos
solicitados.

En materia de representacion y mando tenemos que, la Ley
Orgdnica de Procedimiento Administrativos, ha dispuesto en
su Articulo 25, textualmente lo siguiente:

“Articulo 25. Cuando no sea expresamente requerida su
comparecencia personal, los administrados podran hacerse

representar y, en tal caso, la administracion se entenderd
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con el representante designado”.

Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial?, estipula en su
articulo 71, numeral 2, literal b, lo siguiente:

“Articulo 71.- Todo el que pretenda obtener el registro de una
marca, deberd llenar los siguientes requisitos:

[...Omissis...)
2°) Acompanar 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 niUmero que le corresponda en el Cuaderno de Poderes,
si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de
Registro de Ila Propiedad Industrial con motfivo de ofra
solicitud."

En concordancia con lo anterior, el articulo 150 del
Caédigo de Procedimiento Civil, preveé:

2 vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.
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“Articulo 150.- Cuando las partes gestionen en el proceso civil
por medio de apoderados, estos deben estar facultados con
mandato o poder.".

Aunado a lo previsto por las dispositivas legales in
commento, la doctrina Administrativa, ha expuesto que:
“Los inferesados pueden participar en el procedimiento en
dos formas: personalmente o mediante un representante
esta representacion puede acreditarse y particularmente,
mediante poder oforgado con las formalidades del Cdédigo
de Procedimientos Civil" (Bremer Carias, Allan. 1982. El
Derecho Administrativo y la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos, Pdg. 266 y 267. Editorial Juridica Venezolana,
Caracas).

Conforme a lo anterior, es pertinente sefalar que esta
Alzada al verificar la cuadlidad de quien representa al

solicitante, se puede constar que las personas que
consignaron los escritos de ratificacion, no poseen poder del

solicitante del signo.

Resumiendo lo planteado, se observa que para llevar a
cabo las actuaciones ante la administraciéon publica, es
indispensable que la representacidn del interesado, se
demuestre mediante poder o en su defecto, el administrado
podrd hacerse representar segun lo dispuesto en el articulo
26 de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,

13
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por el abogado que se designe en la peficion o en el
recurso interpuesto ante la Administracion, en cuyo caso, la
rUbrica del autorizado y del solicitante, deberdn estar
estampadas ambas en el escrito de ratificacion. Asi se
declara.

En virtud de la decisidn anterior, se hace inoficioso resolver
los argumentos de fondo del asunto.

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 Administraciéon PUblica3 en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA, venezolana,
mayor de edad, civimente hdbil en derecho vy fitular de la
cédula de identidad N° V.- 14,020.917, Abogada en ejercicio
e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad
mercantil Espafiola PESCANOVA ESPANA SL.

3 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17
de noviembre de 2014.

12
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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
Jurisdiccidn Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propied9 Industrial.

Devuélvase el SAES gdiente original a/su oficina{de origen.
ARI4
N

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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Caracas, 14/07/2025

Ciudadano:

LUIS FRANCISCO ELIAS

Representante Legal

LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 2002-007187 (SAPI),
Marca SELENE

Me dirijo a usted, en atencién a su comunicacién sin numero de fecha
10/10/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha
17/05/2002, su representada presentd la solicitud de Registro de la marca
SELENE, en Clase 16 Internacional, para distinguir; papel, cartén, productos
de imprenta, folletos, revistas y papeleria, mediante inscripcién numero 2002-
007187, la cual fue NEGADA por Resolucion N° 1846, publicada en el Boletin
de la Propiedad Industrial N° 461 de fecha 19/12/2003, emanada por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), bajo este contexto
cumplié con los recursos administrativos respectivos y desde el afio 2005, esta
en la espera de la decision correspondiente, razén por la cual SOLICITA
IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO con relacién al Recurso Jerarquico
interpuesto ante este érgano ministerial en fecha 30/11/2005.

Sobre el particular, este érgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamente su solicitud, toda vez que, se
configuré LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2005,
esta en espera de decision, con lo cual han transcurrido diecinueve afios (19)
afios con ocho (8) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO
el Recurso Jerarquico, evidenciandose que la Administraciéon no dio respuesta
dentro del plazo previsto en la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos’, conforme lo sefialan los articulos siguientes:

" Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
: ks

| ] i
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“Articulo 4. En los casos en que un O6rgano de la
administracion pliblica no_resolviere un_asunto o recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerara gue ha
resuelto _negativamente y el interesado podré intentar el
recurso_inmediato siguiente, salvo disposicion expresa en
contrario. ..."

Articulo 91. El recurso de reconsideracion, cuando quien
deba decidir sea el propio Ministro, asi como el recurso
Jjerarquico, deberan ser decididos en los noventa (90) dias
siguientes a su presentacion.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracion, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria téacita de la
Administracién.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la
Administracion que, por disposicion de Ley, ha expirado su momento histérico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, q

Atentamenjg

DIRECTORA GENERAL (E) DE ¢

Ministerio del Poder Popular
Decreto N° 4,797 de fecha

PG/CP.-
Referencia: OCT011
Con copia: al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

.
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Ciudadano:

LUIS FRANCISCO ELIAS

Representante Legal

LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICA C.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 2003-002869 (SAPI),
Marca DINALER

¥ 45

7

Me dirjo a usted, en atencibn a su comunicacién sin nimero de fecha
10/10/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su
representada, presentd la solicitud de Registro de la marca DINALER, en
Clase 5 Internacional, para distinguir: productos farmacéuticos, mediante
inscripcion numero 2003-002869, la cual fue NEGADA por Resolucion
N° 872, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 480 de fecha
01/08/2008, emanada por el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), bajo este contexto cumplié con los recursos administrativos respectivos
y desde el afio 2012, esta en la espera de la decision correspondiente, razon
por la cual SOLICITA IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO, con relacién al
Recurso Jerarquico interpuesto ante este drgano ministerial en fecha
09/01/2012.

Sobre el particular, este 6rgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamente su solicitud, toda vez que, se
configuré LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2012,
esta en espera de decision, con lo cual han transcurrido trece (13) afios con
seis (6) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSQO el
Recurso Jerarquico, evidenciandose que la Administracion no dio respuesta
dentro del plazo previsto en la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos’, conforme lo sefialan los articulos siguientes:

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
=
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“Articulo 4. En los casos en que un Organo de la
administracion publica no resolviere un asunfo o _recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerara que ha
resuelfo negativamente y el interesado podré_intentar el
recurso_inmediato _siquiente, salvo disposicién expresa en
contrario. ...”

Articulo 91. El recurso de reconsideracién, cuando gquien
deba decidir sea el propio Ministro, asi como el recurso
Jerarquico, deberan ser decididos en los_noventa (90) dias
siquientes a su presentacién.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracion, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria tacita de la
Administracion.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la
Administracion que, por disposicion de Ley, ha expirado su momento historico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.

Atenamente,

PGI/CP.-
Referencia: OCT012
Con copia: al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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Caracas, /& -07 -2025

Ciudadana:
ANETTE MONIKA BEYER HOLECZEK
Representante Legal

EMPRESA MAN MARKEN GMBH
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 2004-020946 (SAPI),
Marca MAN

Me dirijo a usted, en atencién a su comunicaciéon sin numero de fecha
27/11/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha
02/12/2004, su representada presentd la solicitud de Registro de la marca
MAN, en Clase 7 Internacional, para distinguir. maquinas y maquinas-
herramientas; motores, acoplamientos y érganos de transmision, instrumentos
agricolas e incubadoras de huevos, a través de inscripcién numero 2004-
20946, la cual fue NEGADA por Resolucion N° 489, publicada en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 478 de fecha 17/04/2006, emanada por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), posteriormente en fecha
15/09/2015, su representada solicita modificacién de Cambio de Titular, a su
vez en fecha 01/02/2016, solicita modificacién del Agente tramitante, acto
seguido el referido Servicio Autbnomo mediante Resolucién N° 1013, Tomo 16,
pagina 54, de fecha 21/09/2022, niega el Recurso de Reconsideracion,
finalmente interpone Recurso Jerarquico en fecha 13/10/2022, fecha en la que
su representada esta en espera de la decisidon correspondiente, razén por la
cual SOLICITA PRONUNCIAMIENTO respectivo

Sobre el particular, este 6rgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamente su solicitud, toda vez que, se
configur6 LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2022,
esta en espera de decisién, con lo cual han transcurrido dos (2) afios con
nueve (9) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el
Recurso Jerarquico, - evidenciandose que la Administracién no dio respuesta

V=) —
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dentro del plazo previsto en la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos', conforme lo sefialan los articulos siguientes:

“Articulo 4. En los casos en que un 6rgano de la
administracién publica no_resolviere un _asunto o recurso
dentro_de los correspondientes lapsos, se considerara que ha.
resuelto negativamente y el interesado podra intentar el

recurso_inmediato siguiente, salvo disposicién expresa en

contrario. ...”

Articulo 91. El recurso de reconsideracién, cuando quien
deba decidir sea el propio Ministro, asi como el recurso
jerarquico, deberédn ser decididos en los_noventa (90) dias
siguientes a su presentacién.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracién, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria tacita de la
Administracién.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la
Administracion que, por disposicién de Ley, ha expirado su momento histérico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, qu

Atentamente//

DIRECTORA GENERAL (E) DE CO \

Ministerio del Poder Popular de
i Decreto N° 4.797 de fecha 2
G.0.R.B.V. N° 42.597 de esa mi

PG/.-MSC
Referencia; NOV018
Con copia: al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

1 vVid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fv:'-.'_c?a 1de julio::iﬁ 1981.
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Caracas, 18- 0 }-2025

Ciudadana:
ANETTE MONIKA BEYER HOLECZEK
Representante Legal

EMPRESA LIEBHERR INTERNATIONAL AG
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 2004-19088 (SAPI),
Marca: LIEBHERR

Me dirijo a usted, en atencién a su comunicacion sin nimero de fecha
05/02/2025, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha
09/11/2004, su representada presentd la solicitud de Registro de la marca
LIEBHERR, en Clase 11 Internacional, para distinguir. equipos enfriadores y
congeladores; sistemas de aire acondicionado; gabinetes para vino con aire
acondicionado; sistemas de gabinetes para bebidas en particular para
deshelar; sistemas humidificadores, entre otros, mediante inscripcion nimero
2004-19088, la cual fue NEGADA por Resolucion N° 489, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 478 de fecha 17/04/2006, emanada por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), bajo este contexto
interpuso Recurso de Reconsideracién en fecha 17/05/2006, el cual quedo
pendiente por examen de fondo y por publicar decisién, la cual fue efectuada el
16/11/2018, posteriormente el 23/09/2022, mediante Resolucion N° 939, Tomo
18, pagina 80, de fecha 06/09/2022, confirma la negativa de la marca,
finalmente interpone Recurso Jeré;réquico en fecha 13/10/2022, fecha en la que
su representada esta en espera de la decision correspondiente, razén por la
cual SOLICITA PRONUNCIAMIENTO respectivo.

Sobre el particular, este 6érgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamente su solicitud, toda vez que, se
configuré6 LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2022,
estd en espera de decision, con lo cual han transcurrido dos (2) afios con
nueve (9) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el
Recurso Jerarquico, evidenciandose que la Administracion no dio respuesta
dentro del plazo previsto en la Ley Organica de Procedimientos

Distrito Capital, Caracas, Av. Urdaneta, esquina de Pelota a Ibarras, Edificio Central, Piso 08.
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Administrativos', conforme lo sefialan los articulos siguientes:

“Articulo 4. En los casos en que un 6rgano de la
administracion publica no_resolviere un asunto o _recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerard que ha
resuelfo negativamente y el interesado podra intentar el

recurso inmediato siguiente, salvo disposicién expresa en
contrario. ...”

Articulo 91. El recurso de reconsideracién, cuando quien
deba decidir sea el propio Ministro, asi como el recurso
Jerarquico, deberén ser decididos en los noventa (90) dias
siguientes a su presentacion.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracion, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria tacita de la
Administracion.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante ia
Administracion que, por disposicion de Ley, ha expirado su momento histérico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, q

Atentamenje;

Ministerio del Poder Popular §¢ Comerci a
Decreto N° 4.797 de fecha\Q193/2023 ¥
G.O.RB.V. N° 42,597 de esa iébngecha &

TORINY
PG/IP

Referencia: FEB004
Con copia: al Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

1 Vid. Gaceta Oficial de |a Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fet_:iha 1 de julio de 1981.
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Caracas, 18 -0%-2025

Ciudadano:

ENRIQUE JOSE CHEANG VERA
Representante Legal

EMPRESA CHEMOTECNICA S.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 2002-006997 (SAPI),
Marca DEPE

Me dirijo a usted, en atencién a su comunicacién sin numero de fecha
22/05/2025, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su
representada, presenté la solicitud de Registro de la marca DEPE, en Clase 5
Internacional, para distinguir: preparaciones para destruir malas hierbas y
animales dafiinas, mediante inscripcion numero 2002-006997, la cual fue
NEGADA por Resolucién N° 1846, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 461 de fecha 19/12/2003, emanada por el Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), bajo este contexto cumplidé con los recursos
administrativos respectivos y desde el afio 2005, esta en la espera de la
decisiéon correspondiente, razén por la cual SOLICITA CONTINUIDAD DEL
TRAMITE ADMINISTRATIVO, con relaciéon al Recurso Jerarquico interpuesto
ante este 6rgano ministerial en fecha 07/12/2005.

Sobre el particular, este 6rgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamen’te’:su solicitud, toda vez que, se
configuré6 LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2005,
esta en espera de decision, con lo cual han transcurrido veinte (20) afios con
siete (7) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el
Recurso Jerarquico, evidenciandose que la Administracién no dio respuesta
dentro del plazo previsto en la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos', conforme lo sefialan los articulos siguientes:

! Vid. Gaceta Oficial de ia Repuiblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
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“Articulo 4. En los casos en que un 6rgano de la
administracion putblica no resolviere un _asunto o recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerard que ha
resuelto negativamente y el interesado podré intentar el
recurso inmediato siquiente, salvo disposicion expresa en
contrario. ..."

Articulo 91. El recurso de reconsideracién, cuando quien
deba decidir sea el propio Ministro, asi como el recurso
jerarquico, deberén ser decididos en Jos noventa (90) dias
siquientes a su presentacion.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracion, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria tacita de la
Administracién.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, @ impulsar un Recurso ante la
Administracion que, por disposicién de Ley, ha expirado su momento histérico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Autdénomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de ia marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.
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Ciudadana:

ANETTE BEYER

Representante Legal

COMPARNIA PRODUCTOS MOREVEN C.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerarquico
Solicitud N° 1996-017810 (SAPI),
Marca ROYAL

Me dirijo a usted, en atencién a su comunicacién sin numero de fecha
12/12/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su
representada, presentd la solicitud de Registro de la marca ROYAL, en Clase
21 Internacional, para distinguir. utensilios y recipientes para uso doméstico;
peines y esponjas; cepillos; material para la fabricaciéon de cepillos, material de
limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado, cristaleria,
porcelanas y loza, no comprendidas en otras clases. mediante inscripcion
nimero 1996-017810, la cual fue NEGADA por Resolucién N° 936, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 454, emanada por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), bajo este contexto cumplié
con los recursos administrativos respectivos y desde el afio 2003, esta en la
espera de la decisidn correspondiente, razdn por la cual SOLICITA IMPULSO
DEL PROCEDIMIENTO, con relacién al Recurso Jerarquico interpuesto ante
este érgano ministerial en fecha 31/01/2003.

Sobre el particular, este érgano consultor, una vez visto y analizadas las actas
que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso in
commento, es improcedente juridicamente su solicitud, toda vez que, se
configur6 LA CADUCIDAD DE LA ACCION, en virtud que desde el afio 2003,
esta en espera de decisién, con lo cual han transcurrido veintidés (22) afios
con seis (6) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el
Recurso Jerarquico, evidenciandose que la Administracion no dio respuesta
dentro del plazo previsto en Ila Ley Organica de Procedimientos
Administrativos', conforme lo sefialan los articulos siguientes:

' Vid. Gaceta Oficial de fa Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
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“Articulo 4. En Jos casos en que un oOrgano de la
administracion publica no resolviere un asunto o recurso
dentro de los correspondientes lapsos, se considerard gue ha
resuelfo _negativamente y el interesado podrd intentar el *
recurso_inmediato siquiente, salvo disposicion expresa en
contrario. ...”

Articulo 91. El recurso de reconsideracion, cuando quien
deba decidir sea el propio Ministro, as/ como el recurso
ferérquico, deberdn ser decididos en los noventa (90) dias

siguientes a su presentacién.” (Cursiva y resaltado nuestro)

De los articulos citados, se desprende que la Administracién, tiene un lapso de
noventa (90) dias para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que
OPERO EL SILENCIO ADMINISTRATIVO, o denegatoria tacita de la
Administracion.

En razén de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la
Administracién que, por disposicion de Ley, ha expirado su momento histérico
de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar
e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso
administrativo en via judicial o en el caso en marras solicitar ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.
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