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Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS Y
P — COMERCIO NACIONAL
VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 100/2026

Caracas, 30 de mayo de 2026

Ciudadana:

MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA
C.l. V-.14.020.917

Presente. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos', por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucion identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 037-2, de fecha 20/04/2026, declard: PRIMERO: SIN
LUGAR, El Recurso Jerérquico interpuesto por la ciudadana: MARLIN
ENEIDA LINARES ALLOCA, venezolana mayor de edad, civimente habil
en derecho vy titular de la cedula de identidad N° VV-14.020.917, actuando con
el caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil “SUNSEEKER
INTERNACIONAL LIMITED”, a la solicitud de oposicion de registro N° 2012-
004553, marca SUNSEEKER.

SEGUNDO: CONFIRMA, En toda y cada una de sus partes el Acto
Administrativos recurridos en la Resolucion N° 647 de fecha 22/10/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025,
en lo que respecta a la solicitud de registro de la marca SUNSEEKER,
registros N° 2012-004553.

Por todo lo anteriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos

! vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981




Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS Y
ePuaLIch gouuAs e COMERCIO NACIONAL
VENEZUELA

Administrativos, 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.

Se acompafia a la presente copia certificada de Ia Resolucion, antes sefialada.

DIRECTORA GENERAL (E)

JURIDICA
MINISTERIO DEL \

a¥echa 27/01/20
Necha 0210

PGINH. -

Notificado:

C.I. N°

Fecha:

Hora:

* Vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010



Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS Y

RECUDLICA HOLIVARIANA BE COM ERCIO NAC Io NAL
VENEZUELA

CERTIFICACION

Yo, GLADYS PATRICIA GOMEZ MENDEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-10.330.280, actuando con la cualidad de Directora
General (E) de la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, segun Resolucion N° 013, de fecha
27/01/2026, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 43.308 de fecha 02/02/2026, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de catorce (14) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al Recurso Jerarquico
interpuesto por la ciudadana: MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,
titular de la Cédula de ldentidad N° V14.020.917, actuando como
Apoderada legal de la sociedad mercanti “SUNSEEKER
INTERNACIONAL LIMITED,” relacionado con el Acto Administrativo
de Efectos Particulares, dictado por el Registro de la Propiedad
Industrial del Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 647 de fecha 22/10/2025, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025
correspondiente a la solicitud de registro de la marca " SUNSEEKER?”
solicitud de registro N° 2012-004553, el cual reposa en los archivos
de la Consultoria Juridica del Ministerio del PegerRopylar de Industrias
y Comercio Nacional.
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DIRECTORA GENERAL (E) DE CO
MINISTERIO DEL PODER

G.O.R.B.V. N° 43.308 de fecha 02/02/2026
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MPPICN/DM-N° 0 3 7- 2
Caracas, 20 AR 202
ANOS 216°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 19/12/2025, |la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES
ALLOCA, venezolana, civimente hdbil, abogada en
ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V-14.020.917,
Agente de la Propiedad Intelectual N° 3.479, inscrita en el
INPREABOGADO N° 85.888 apoderada de la sociedad
mercantil inglesa, “SUNSEEKER INTERNACIONAL LIMITED",
domiciliada en 27-31 West Quay Road, Poole, Dorset, HH15
1HX, Inglaterra, segun consta de Poder N° 2012-1886, de los
libros de poderes llevados por el Registro de la Propiedad
Industrial, INTERPUSO ante el Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional (hoy Ministerio del Poder Popular de
Industria y Comercio Nacional), Recurso Jerdrquico contra el
Acto Administrativo emanado del Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
647 de fecha 22/10/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracion,
interpuesto  contra la Resolucién N° 690, de fecha
03/09/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 634, en fecha 12/09/2024 , que declard SIN LUGAR el
escrito de OPOSICION, y por tanto, CONCEDE el registro de la
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marca “SUNSEEKER”, al ciudadano ALBERTO MARIA LEGGIO
CASSARA., venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-5.524.895, solicitud N°
2012-004553, en clase 03 infternacional, para distinguir:
"Cosmeticos, bronceadores (productos nacionales y/o
extranjeros”

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucidon N° 647 de fecha 22/10/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha
02/12/2025, emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), dependiente jerdrquicamente
del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.2141, fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, estableciendo en su
arficulo 3°, que le compete la materia de Industrias vy
Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad
administrativa. Este Despacho se declara competente para
sU conocimiento. Asi se decide.

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,967 Extraordinario
de fecha 16 de enero de 2026,
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!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada Administrativa 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 tfempestividad.

Al respecto, el acto impugnhado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°14-2025,
emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerdrquicos,
comenzd el dia 03/12/2025 hasta el dia 23/12/2025 ambas
fechas inclusive, de acuerdo a lo previsto el Aviso Oficial N°
DRPI-AO-N°® 14-2025 en concordancia con el Decreto N°
5.170 de fecha 17/10/20253.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 19/12/2025, antes de |a

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01
de julio de 1981.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.933 Extraordinario
de fecha 17 de octubre de 2025.
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fecha limite arriba indicada, se concluye que se efectud en
tiempo habil. Asi se declara.

i
ANTECEDENTES

En fecha 12/03/2012, mediante framite 2012-004553, el
Ciudadano ALBERTO MARIA LEGGIO CASSARA, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, fitular de la cédula de
identidad N° V-5.524.895, solicité ante el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca:
“SUNSEEKER”, Clase 03, internacional; para distinguir:
“Cosmeéticos, bronceadores (productos nacionales y/o
extranjeros”

En fecha 19/10/2012, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 532, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como solicitada, a los

fines que fterceros interesados ejerzan su derecho de
OPOSICION.

En fecha 05/12/2012, la empresa “SUNSEEKER
INTERNACIONAL LIMITED”, interpone escrito de OPOSICION
confra la solicitud de registro de la marca “SUNSEEKER”, por
considerar que se encuentra incursa en los supuestos de
improcedencia de registro contenidos en los numerales 11 y
12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial4.

* Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela, NUmero 25.227, de fecha 10 de

diciembre de 1956.
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En fecha 12/04/2013, el representante del Ciudadano
ALBERTO MARIA LEGGIO CASSARA, anfes identificado,
consigné escrito de CONTESTACION a la Oposicién
interpuesta.

En fecha 03/09/2024, mediante Resolucion N°690, publicada
en el Boletin del a Propiedad Industrial N°634, en fecha
12/09/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declaré SIN LUGAR, la Oposicion interpuesta vy
CONCEDE el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/10/2024, la empresa “SUNSEEKER
INTERNACIONAL LIMITED", en lo adelante La Recurrente
Opositora, interpone Recurso de Reconsideraciéon contra la
negativa anterior.

En fecha 22/10/2025, mediante Resolucién N° 647, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha
02/12/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto y CONFIRMA, en todas sus partes el acto
impugnado.

En fecha 22/12/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.
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v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora argumenta que la marca opositada
incurre en las causales de irregistrabilidad, previstas en los

numerales 11 y 12 del articulo 33 la Ley de Propiedad
Industrial.

Que la marca SUNSEEKER, es una marca que goza de
notoriedad, por lo que se esta aprovechando del esfuerzo
ajeno, vulnerando lo dispuesto en el articulo 6 del convenio
de Paris, permitiendo que un tercero se beneficie de una
reputacién consolidada.

Que la administracién ha fallado en su deber de proteger al
consumidor como sujeto de derecho, permitiendo un riesgo
inminente de confusidon y asociacién. Al no evitar Ig
coexistencia de marcas, se induce al consumidor al error de
creer que los productos SUNSEEKER comparten el mismo
origen empresarial, garantia y estdndares de calidad que la
firma 'SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED', vulnerando asi
gravemente sus derechos fundamentales.

Y/
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada Administrativa observa que, lg
mismos se circunscriben o invocar la triple identi

10
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marcaria y el hecho de que la marca oponente es una
marca notoria, circunstancias estas por las cuales alega que,
impiden el registro de la marca objeto de oposicion de
conformidad con la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, esta Alzada Administrativa considera
oportuno andalizar, si el presente caso se enmarca dentro de
los supuestos de improcedencia de registro, contenidos en
los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial que, de ser ciertos, se establecerdn los correctivos
gue ha lugar procedan, los cuales se citan a continuacion:

“Articulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse
Como marcas:
(.}
11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otfra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos.

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

De lo previsto en los supuestos antes senalados, debemos,
indicar que en el supuesto del numeral 11, se establece a su
vez la existencia de dos (02) supuestos de hecho que en
forma concurrente impiden el registro de una marca, a
saber: El Primero: Que refiere al parecido grdfico y fonético
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con ofra 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.

Con respecto al supuesto contenido en el numeral 12, se

desprenden tres (03) supuestos de hecho que impiden el
registro de una marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya
registrada.

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, corresponde sefialar que en el supuesto
contenido en el literal a), se establece el hecho de presentar
la triple identidad marcaria. Por ofra parte, en el literal b), se
prevé la viabilidad de presentar una falsa procedencia
tanto geogrdfica como patronal de la marca, es decir, Ia
procedencia empresarial y, por Ultimo, en el supuesto
indicado en el literal ¢), se sefala las circunstancias de
indicar elementos constitutivos del producto que no existen o
no presentan la calidad esperada conformando una
publicidad enganosa.

Todo lo anterior tiene su justificacién, precisamente en evitar

el aprovechamiento del esfuerzo ajeno en beneficio propi
como lo es el hecho de la inversibn en publicida

12
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mercadeo que realiza 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.

Cabe considerar por ofra parte, lo previsto en el numeral 12
del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, prescribe el
supuesto de improcedencia de registro de marcas que
tiendan a confundirse con marcas notorias, evitando asi que,
el pUblico consumidor, producto de la similitud grdfica vy
fonética e incluso conceptual de la nueva marca, incurra en
error al establecer una falsa procedencia o asociacidon
empresarial, y por tanto, considere falsamente que dicho
producto posee la fama, prestigio y calidad de la marca
notoria.

Ahora bien, debemos senalar que la prueba de la
notoriedad debe ser suministrada por la parte interesada,
bajo este contexto, debemos mencionar lo plasmado en
Sentencia de la Sala Politico Administrativa del Tribunal
Supremo de Justficia N° 00374 de fecha 04/05/2010, que
precisé que dicha prueba debe consistir en lo siguiente:

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

13
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I. La extension de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo de los
productos o servicios para los cuales fue
acordada;

2. La infensidad y el dmbito de difusién vy
publicidad o promocidén de la marcaq;

3. La antigledad de la marca y su uso constante.

4. El andlisis de produccién y mercadeo de los
productos que distingue la marca”

En atencion a la Sentencia antes sefalada y, antes de
conocer el fondo del asunto que aqui nos ocupa, esta
Alzada Administrativa considera prioritario determinar, si la
marca oponente es una marca notoria, a los fines de poder
aplicar la proteccién especial invocada.

En este sentido, la doctrina marcaria refiere que una marca
es notoria, cuando la misma en virtud del tiempo, publicidad
y posicionamiento econémico invertido en el mercado de
bienes y servicios, es conocida ampliamente en un sector de
la economia por el pUblico consumidor que la adquiere en
un pais determinado.

Ese conocimiento, no solamente reside en aquel consumidor
del fipo especializado, sino inclusive, en el consumidor

10

14




ﬁl’%{w o Etletive sianer do @é:wj(m’rz
Slinisteri ool Ciinten -@—‘fsﬁafm e
Fseliest ricti Vi Gmercin llacional

tipo medio o general que, en virtud del impacto publicitario
y presencia frme en el mercado que tiene la marca notoria, -
le es imposible ignorar que la misma existe.

Por ende, se evidencia que, la proteccion legal que se hace
de la marca notoria, funciona en beneficio del consumidor,
lo cual, trasciende el principio de especialidad y de
territorialidad, por lo que el impedimento de registrar marcas
que tiendan a confundirse con la marca notoria, alcanza
inclusive a productos similares o complementarios que no
distingue la marca notoria.

En este orden de ideas, de acuerdo a lo planteado La
Recurrente Opositora promueve dentro de su acervo
probatorio que tiene registro de la marca SUNSEEKER en
diversos paises incluyendo la Unidn Europea, Mexico y Chile,
y que estd destinada a distinguir productos en varias clases
internacionales, de las cuales, gracias al tiempo de uso y
publicidad invertida en su marca, alega gque ha adquirido
notoriedad.

Ahora bien, del examen exhaustivo efectuado en el
expediente del caso, se constatd efectivamente que, la
prueba de la notoriedad no estd aportada por La Recurrente
Opositora, de conformidad de conformidad con lo expuesto
por el Mdximo Tribunal Justicia en Sentencia N° 00374. En
vitud - de esta carencia probatoria, esta Alzada
Administrativa  encuentra  forzoso  desvirtuar  dicho
argumento. Asi se decide. '

11
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Es preciso entonces afirmar que, al efectuar el cotejo de las
marcas objeto de confrontacién, en este sentfido, se tiene
que la marca SUNSEEKER (Oponente vy previamente
registrada) vs SUNSEEKER (Solicitada y concedida), presentan
identidad absoluta grafica y fonética.

Asi sobre la base de estas consideraciones previas, se
observa que la marca propiedad de La Recurrente Opositora
SUNSEEKER, estd solicitada en el territorio venezolano bajo el
trdmite N° 2012-007469, del cual alega sigue en proceso de
registro, y estd destinada para distinguir: “Botes y vehiculos
relacionados con el agua, partes y accesorios para los
productos anteriormente mencionados.”

Por ofra parte, se observa que la marca propiedad de la
solicitante marcaria, a la cual se le concedié el registro en la
clase 3 Internacional, estd destinada para distinguir:
“"Cosméticos, bronceadores."

Sobre la base de los razonamientos anteriores, esta Alzada
Administrativa, observa que, por una parte, la identidad
grafica y fonética de las marcas confrontadas son iguales
entre siy, por ofra parte, los productos v servicios amparados
por ambas son totalmente distintos, por lo cual se observa
que dichos productos no presentan analogia y carecen de
complementariedad. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada Administrativersaiamg

%) \
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CONCUERDA plenamente con el examen de fopfigi e icge?
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realizado por el érgano registral, y por tanto CONFIRMA el
mismo en todas sus partes. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, este
Despacho, 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 Publicaé en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA, venezolang,
civimente hdbil, abogada en ejercicio, titular de la cédula
de identidad N° V-14.020.917, Agente de la Propiedad
Intelectual N° 3.479, inscrita en el INPREABOGADO N° 85.888
apoderada de la empresa inglesa,  “SUNSEEKER
INTERNACIONAL LIMITED"

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada uno de sus partes el
acto Administrativo recurrido, en la Resolucién N° 647 de
fecha 22/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, emanado del Servicio
Auténomo de Propiedad Industrial (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,
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concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presenfe 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 1del articulo 32, ibidem, dentro del término de

ciento ochenta (180) dias continuos, contado o partir de su
noftificacion.

Publiquese en el Boletin de la Prog Industrial.
Devuélvase el expediente origing na de origen.
Notifiguese. ﬂ
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LUIS ANTONIQ) VILLEEAS RAMREZ
Ministro del|Pogdler Pojgular de &
Industrias y Comercio iﬁ% 6!
Decreto N° 5.215, dg fecha 16 de enars=de 20264
G.O.R.B.V. N° 6.947, Extraordinario de esa misma fecha.

¢ Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinatio,
de fecha 17 de noviembre de 2014,

7 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22
de junio de 2010.
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: Ministerio del Poder Popular de
R | Noisrriney
RERUBLICA DULWARIANA DE CDMERCIO NACIONAL

VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 098/2026

Caracas, 30 de mayo de 2026

Ciudadana:
PATRIA HOET
C.l. V-9.964.425
Presente. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos'Administrativos1, por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucién identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 038-2 de fecha 20/04/2026, declaré: PRIMERO: CON
LUGAR, El Recurso Jerarquico interpuesto por el ciudadana: PATRIA HOET,
venezolana mayor de edad, civilmente habil en derecho y titular de la cedula
de identidad N° V-9.964.425, actuando con el caracter de Apoderada Legal de
la sociedad mercantii JACK DANIEL S PROPERTIES, INC, la solicitud de
oposicion de registro N° 2014-019417, marca OLD JACK.

SEGUNDO: REVOCA, En toda y cada una de sus partes el Acto
Administrativos recurridos en la Resolucién N° 646 de fecha 22/1 0/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025,
en lo que respecta a la solicitud de registro de la marca OLD JACK, registros
N° ©2014-019417.

TERCERO: NIEGA el registro de la marca OLD JACK, tramitada mediante
solicitud N° 2014-019417.

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2,818 Extraordinario de fecha 01/07/1981
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Por todo lo anteriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos, 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.

Se acompafa a la presente copia certificada de la Resolucion, antes sefalada.
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Resolucién N° 013 de fagiz
G.0.R.B.V. N° 43.308 de }._ y
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Notificado:

C.I.N°

Fecha:

Hora:

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010
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Caracas, 20 pp 202
ANOS 216°, 167°, y 27°

RESOLUCION

En fecha 19/12/2025, Ic_: ciudadana PATRICIA HOET,
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil, titular de Iqg
cédula de identidad N° V.- 7.964.425, y Agente de Ia
Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el cardcter de
Apoderada de la sociedad mercantil JACK DANIEL’S
PROPERTIES, INC., INTERPUSO ante el Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, (hoy Ministerio del Poder
Popular de Industrias y Comercio Nacional), Recurso
Jerdrquico confra el Acto Administrativo emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 646 de fecha 22/10/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en
fecha 02/12/2025, que declard SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracién ejercido confra la Resolucién N° 721 de
fecha 07/10/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 635 en fecha 23/10/2024 que declard SIN LUGAR
la Oposicidon y por tanto CONCEDE el registro de la marca
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MARCAS J.S., C.A., en clase 33 internacional, para distinguir:
4l icores, bebidas alcohdlicas, Ron, Whisky y Anis".

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 644 de fecha 22/10/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha
02/12/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), dérgano  dependiente
jerdrquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Baojo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.214! fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, al cual, conforme a lo
senalado en el articulo 3°, le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional, a los fines de continuar con
la actividad administrativa. Este Despacho se declara
competente para su conocimiento. Asi se decide.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.967 Extraordinario
de fecha 16 de enero de 2025.
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ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
nofificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 14-2025,
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 Jerdrguicos,

comenzd el dia 03/12/2025 hasta el dia 23/12/2025 ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, dal verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 19/12/2025, anfes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye que se efectud en
tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de feghe
de julio de 1981.

-
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I
ANTECEDENTES

En fecha 09/12/2014, mediante trdmite N° 2014-019417, la
sociedad mercanti MARCAS J.S., C.A., solicité ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAP!), el
registro de la marca OLD JACK, en clase 33 Internacional

para distinguir: “Licores, Bebidas Alcohdlicas, Ron, Whisky y
Anis."”

En fecha 22/01/2016, mediante Resolucion N° 001, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 561, en fecha
29/01/2016, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), PUBLICA la marca como solicitada, a los fines que
terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de
oposicidon a su registro.

En fecha 31/03/2014, la sociedad mercantil JACK DANIEL’S
PROPERTIES INC, consigno escrito de OPOSICION contra la
solicitud de registro de la marca OLD JACK, por considerar
gue se encuentra incursa en los supuestos previstos en los

numerales 11 y 12 del artficulo 33 de la Ley de Propiedad
Industriald.

3 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1 "' §9
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En fecha 07/02/2017, La sociedad mercanti MARCAS J.S.,

C.A., presentd en tiempo hdbil, escrito de CONTESTACION g
la Oposicién anterior.

En fecha 07/10/2024, mediante Resolucién N° 721, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 635, en fecha
23/10/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declard SIN LUGAR la Oposicién interpuesta vy, por
tanto, concede el registro la marca solicitada.

En fecha 11/11/2024, |a sociedad mercantil JACK DANIEL’S
PROPERTIES INC., en lo adelante La Recurrente Opositora,
ejerce Recurso de Reconsideracién, contra la negativa
anterior.

En fecha 03/12/2025, mediante Resolucién N° 646, publicada
en el Bolefin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha
02/12/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual

(SAPI), declaré SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién v,
por tanto, confirma el acto impugnado.

En fecha 19/12/2025, ‘La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso de Jerdrgquico contra la negativa anterior.

N

¥ o9
s \\!\?.
Q (_,0

A

{2

Ly,

Ug
o]

25

2O ot i #Owy, O >
wCIO Ny
0%

REp,
WWNISTER,
=
W
=
@)



@?/wmw Ghotivariana de @a’-;fjr{fﬂ-
Jﬁ‘;&{rﬂc el Do @g&&’ﬂr
de Ineluitrici g iy Cromercia HNecianal

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora argumenta, que el drgano registral
incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, por errar en la
aplicacion del principio de especialidad y del consumidor
especidlizado, en este sentido, sostiene:

“Se afirma que los bienes que distinguen estas
marcas van orienfados a un consumidor informado
Yy que cuentfa con un alto grado de instruccidn
técnica y profesional, sin mencionar en ningun
momento que se firala de marcas que
comercializan bebidas alcohdlicas, las cuales se
encueniran catalogadas como productos de
consumo masivo.” (Resaltado que destaco)

Con respecto a la especialidad en los productos, sostiene lo
siguiente:

"Desde la doctrina marcaria se entiende que la
finalidad del principio de especialidad es abrir
paso a la posibilidad de que dos signos distintivos
similares coexistan pacificamente en el mercado
cuando estos se refieren a productos o servicios no
vinculados. Por tanto, aplica en los casos en que Ilg
cobertura de las marcas contrastadas es tan disimil
que no podria generar confusién en el publico
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consumidor.” (Resaltado y subrayado de La
Recurrente)

“Es incongruente dfirmar que las marcas en
conflicto no comparten los mismos canales de
distribuciéon, cuando se ftrala de los mismos
productos, encuadrados dentro de la misma clase
internacional, y por tanto comercializados dentro
de la misma industria de bebidas alcohdlicas, las
cuales comparten como canales de venfas las
mismas licorerias, bodegas, supermercados, bares
y restaurantes.” (Resaltado que destaco)

Afirma la existencia del parecido grdfico, fonéfico vy
conceptual de las marcas en conflicto, incurriendo por tanto
en el impedimento de registro previsto en el numeral 11 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, argumentando
lo siguiente:

“Procedemos a realizar una comparaciéon entre los
signos en conflicto, atendiendo a los principios que
rigen el derecho marcario, para evidenciar el
parecido y la escasa distintividad de la marca

solicitada por la confraparte:
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MARCA

MARCAS REGISTRADAS SOLICITADA

JACK DANIEL’S

JACK DANIEL'S OLD No. 7
BRAND TENNESSEE SOUR
MASH WHISKEY OLD JACK

JACK DANIEL’S NO. 7

GENTLEMAN JACK

De la comparacién anterior se desprenden las
evidentes similitudes, tanto fonética como grdficas,
enfre la marca registrada por mi mandante y el
signo solicitado por MARCAS J.S., C.A., siendo lo
mas nofable que ambas se refieren a un individuo
llamado JACK.

Asimismo, la adicién de “OLD" a la marca del
solicitanfe es meramente descriptiva y no aporta

ningun valor o dato que indique el origen de la
bebida."

Finalmente, argumenta como impedimento de registro, Ia
notoriedad de su marca JACK DANIEL’S, invocando en
consecuencia las normas internacionales que al respecto le
son aplicables, destacando que el reconocimiento de 9]
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notoriedad lo tiene dado en paises como Colombia, Pery, y
Costa Rica, asi como también, que la marca es parte de
una familia de marcas reconocidas por el término “JACK”,
por lo que hace viable la aplicacién del numeral 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Y,
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada Administrativa  observa que, los
mismos se circunscriben a invocar la triple idenfidad
marcaria y el hecho de que la marca oponente es una
marca notoria, circunstancias estas por las cuales alega que,
impiden el registro de la marca objeto de oposicidn de
conformidad con la Ley de Propiedad Industrial.

En virfud de lo anterior, esta Alzada Administrativa considera
oportuno analizar, si el presente caso se enmarca dentro de
los supuestos de improcedencia de registro, contenidos en
los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial que, de ser ciertos, se establecerdn los correctivos
que ha lugar procedan, los cuales se citan a continuacion:

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

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

12) La que pueda prestarse a confusion con ofra
marca ya registrada o que pueda inducir a

error por indicar una falsa procedencia o
cualidad."

De lo previsto en los supuestos antes senalados, debemos
indicar que en el supuesto del numeral 11, se establece a su
vez la existencia de dos (02) supuestos de hecho que en
forma concurrente impiden el registro de una marca, a
saber: El Primero: Que refiere al parecido grdfico y fonético
con otra marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere dl
uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.

Con respecto al supuesto contenido en el numeral 12, se

desprenden tres (03) supuestos de hecho gue impiden el
registro de una marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con ofra marca ya
registrada.

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.

c) Indicar una falsa cualidad de la marca.

=
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Bajo este contexto, corresponde sefialar que en el supuesto
contenido en el literal a), se establece el hecho de presentar
la triple identidad marcaria. Por ofra parte, en el literal b), se
preve la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto
geogrdfica como patronal de la marca, es decir, la
procedencia empresarial, y por Ultimo, en el supuesto
indicado en el literal ¢), se sefiala las circunstancias de
indicar elementos constitutivos del producto que no existen o

no presentan la calidad esperada conformando una
publicidad engafiosa.

Todo lo anterior tiene su justificacion, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo djeno en beneficio propio,
como lo es el hecho de la inversién en publicidad vy
mercadeo que redliza el titular de la marca registrada, paora
posicionarla vy darla a conocer en el mercado Y, por otra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error dl
establecer el origen empresarial de la marca.

Cabe considerar por otfra parte, lo previsto en el humeral 12
del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual
prescribe el supuesto de improcedencia de registro de
marcas que tiendan a confundirse con marcas notorias,
evitando asfi que, el publico consumidor, producto de Ig
similitud gréfica y fonética e incluso conceptual de la nueva
marca, incurra en error al establecer una falsa procedencia
o asociaciéon empresarial, y por tanto, considere falsamente
que dicho producto posee la fama, prestigio y calidad de la
marca notoria.
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Ahora bien, debemos senalar que la prueba de la
notoriedad debe ser suministrada por la parte interesada,
bajo este contexto, debemos mencionar lo plasmado en
Sentencia de la Sala Politico Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia N° 00374 de fecha 04/05/2010, que
precisd que dicha prueba debe consistir en lo siguiente:

"Para evaluar la prueba de la notoriedad de una
marca el examinador deberd tener en cuenta si se

cumplen uno o mas de los siguientes criterios:

. La extension de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo de los
productos o servicios para los cuales fue
acordada;

2. La intensidad y el dmbito de difusién y
publicidad o promocién de la marca;

3. La antigledad de la marca y su uso constante;

4. El andlisis de produccién y mercadeo de los
productos que distingue la marca”

En atencidon a la Sentencia antes senalada y, antes de
conocer el fondo del asunto que aqui nos ocupa, esta

Alzada Administrativa considera prioritario determinar, si
S Nigen
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marca oponente es una marca notoria, a los fines de poder
aplicar la proteccidén especial invocada.

En este sentido, la doctrina marcaria refiere que una marca
es notoria, cuando |la misma en virtud del tiempo, publicidad
y posicionamiento econémico invertido en el mercado de
bienes y servicios, es conocida ampliamente en un sector de
la economia por el publico consumidor que la adquiere en
un pais determinado.

Ese conocimiento, no solamente reside en aquel consumidor
del tipo especializado, sino inclusive, en el consumidor del
tipo medio o general que, en virtud del impacto publicitario
y presencia firme en el mercado que tiene la marca notorig,
le es imposible ignorar que la misma existe.

Por ende, se evidencia que, la proteccién legal que se hace
de la marca notoria, funciona en beneficio del consumidor,
lo cual, trasciende el principio de especialidad y de la
territorialidad, por lo que el impedimento de registrar marcas
que fiendan a confundirse con la marca notoria, alcanza
inclusive a productos similares o complementarios que no
distfingue la marca notoria.

En este orden de ideas, se observa que La Recurrente
Opositora promueve dentro de su acervo probatorio que,

13
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DANIEL’S oforgada por los &rganos competentes en
Propiedad Intelectual de Ia RepuUblica de Colombia, la
Republica de Per( y la RepUblica de Costa Rica, en la clase
33 Internacional, para distinguir licores.

Por otra parte, también promueve dque su marca, tiene
presencia en el territorio venezolano, la cual es vista en los
anaqueles de licorerias, tiendas y demds establecimientos
pertinentes que proveen este licor a nivel nacional, e
igualmente, posee publicidad suficiente que la hacen notar,

consignando los correspondientes estudios que afirman su
posicion.

Asi sobre la base de estas consideraciones previas, esta
Alzada Administrativa luego de andlizar debidamente los
elementos probatorios aportados por La Recurrente
Opositora, concluye que los mismos son suficientes a los fines
de demostrar la notoriedad de la marca JACK DANIEL’S,
reconocida en territorio exfranjero cercano al ferritorio
nacional. Asi como también, su debida explotacién vy
promocién en el territorio venezolano, cumpliendo en
consecuencia con lo expuesto por el Mdximo Tribungl
Justicia en Sentencia N° 00374, en razén de lo cual la marca
JACK DANIEL'S, es una marca notoria, adqguiriendo g
protecciéon  especial que  consagra  las  normas

internacionales en la materia y el derecho local previsto ep=mmns
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el numeral 12 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial. Asi se declara.

Por tal motivo y a los efectos de establecer un criterio en el
presente caso, esta Alzada Administrativa procede a sefalar
lo atiente a la prueba de confundibilidad contrastando la
marca notoria oponente para con la marca solicitada,
haciendo la debida advertencia que, la sola mencion de la
marca notoria JACK DANIEL’S, contenida en otra marca,
bien sea en forma total o parcial o, cualquier similitud gréfica
o fonética habida entre estas, asi sea para ser utilizada en
bienes similares, complementarios o andlogos de los que
normalmente distingue aquella, produce que el riesgo de
confusion en el publico consumidor se haga patente,
estimando falsamente una misma procedencia empresarial
0, Una especie de asociacion estratégica entre ambas, ello

asl, producto del impacto o fuerza distintiva de la marca
notoria y asi se decide.

Es preciso entonces afirmar que, al efectuar la comparacién
entre los signos controvertidos “JACKS DANIEL’S” (Oponente
y Notoria), vs. “"OLD JACK" (Solicitada y Concedida), se
observa que ambos ulilizan de forma similar _la
denominacién “JACK", y a su vez, son destinadas a distinguir
los mismos productos que son los licores de whiskey.
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En este mismo sentido, es preciso destacar que, en el primer
elemento denominativo de una marca compuesta por dos
o ftres palabras, es el gue ejerce fuerza distintiva. Sin
embargo, en el presente caso, esta regla no puede ser
aplicable, toda vez que, la confrontacidén se hace ante una
marca del fipo notoria a la que, cualguier mencién gque se
haga de la misma, asi sea parcial, induce de forma
inequivoca al publico consumidor a una falsa creencia de
asociacion o misma procedencia empresarial entre estas,
toda vez que la marca notoria en si posee fuerza distintiva.

Como consecuencia de lo expuesto y en virtud gue La
Recurrente Opositora demuestra que posee registros de
similares denominaciones marcarias para distinguir licores,
destacdndola como una familia de marcas, las cuales se
evidencian con el téermino comun JACK, tales como: a)
JACK DANIEL'S; b) JACK DANIEL'S OLD No. 7 BRAND
TENNESSEE SOUR MASH WHISKEY; ¢) JACK DANIEL'S NO. 7, y
d) GENTLEMAN JACK.

En este orden de ideas, esta Alzada Administrativa una vez
examinado el presente caso, observa que, La Recurrente
Opositora  patrocina  una familia  de marcdas  cuyo
denominador comun es el denominativo JACK, dicho

término, al ser implementado por ofro solicitante marcario
para igudles, similares o complementarios productos, no
importando su lugar de ubicacion denominativa, resulta
imposible para el publico consumidor no asociarla con la
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forzoso para esta Alzada Administrativa rechazar cualquier
tipo de peticibn que invoque este denominativo en los
mismos destinos marcarios aun en aqguellos similares que su
titular concientiza. Asi se declarai.

Sobre la base de los razonamientos anteriores, esta Alzada
Administrativa concluye que existen elementos suficientes
para considerar que, el examen de fondo realizado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), a la
marca solicitada OLD JACK, no es conforme a derecho, ya
que presenta similitud gréfica, fonética y conceptual para
con la marca notoria oponente “JACK DANIEL'S”, y la
familia de marcas bajo la denominaciéon JACK. En
consecuencia, dicha solicitud se encuadra en la prohibicion
de registro establecida en el numeral 12 del articulo 33, de la
Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumenios que anteceden, este
Despacho, 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 PUblica4 en
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de fecha 17 de noviembre de 2014, QO 0ER POPY, €
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concordancia con lo dispuesto en el articulo 90 de Ig Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recursos Jerdrquicos interpuesto
por la ciudadana PATRICIA HOET, venezolana, mayor de
edad, civilmente hdbil, titular de la cédula de identidad N°
V.- 9.964.425, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227,
actuando con el cardcter de Apoderada de la sociedad
mercantil JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC.

SEGUNDO: REVOCA en todas y cada una de sus partes, el
acto administrativo contenido en la Resolucién N° 646 de
fecha 22/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, emanado por el
Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
correspondiente con la solicitud N° 2014-019417.

TERCERO: NIEGA el registro de la marca OLD JACK, tramitada
mediante solicitud N° 2014-019417.

- De conformidad con lo establecido en e 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 Ig Ley Orgdnica de la
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Jurisdiccidn Contencioso Administrativa®, concatenado con
el numeral 1del articulo 32, ibidem, deniro del término de

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

Publiquese en el Boletin de |la Prédpiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficing de origen.
Notifiquese.
|
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LUIS ANTONIO
Ministro del P

Industrias y C

Decreto N° 5,215, de feeha 16 de enero de 2026
G.0O.R.B.V. N° 6.948, Extraordinario de esa misma fecha

3 Vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.45]1 de fecha 22
de junio de 2010.
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VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 101/2026

Caracas, 30 de mayo de 2026

Ciudadana:

MARIA DEL ROSARIO QUINTERO
C.l. V-5.962.633
Presente. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos’, por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucion identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 039-2 de fecha 20/04/2026, declaré: PRIMERO: SIN
LUGAR, El Recurso Jerarquico interpuesto por la ciudadana: MARIA DEL
ROSARIO QUINTERO, venezolana mayor de edad, civimente habil en
derecho y titular de la cedula de identidad N° V-5.962.633, actuando con el
caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercanti LABORATORIOS

KONIG S.A, a la solicitudes de oposicion de registros N° 2013-022780, 2013-
022783, marca BACTROVET.

SEGUNDO: CONFIRMA, En todas y cada una de sus partes los Actos
Administrativos recurridos en la Resolucién N° 648 de fecha 02/10/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025,
en lo que respecta a las solicitudes de registro de la marca BACTROVET,
registros N° 2013-022780, 2013-022783.

Por todo lo anteriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos, de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa?, concatenado

! Vid. Gaceta Oficial de la Reptiblica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981

2Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39,451 de fecha 22/06/2010
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con el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de ciento ochenta
(180) dias continuos, contado a partir de su notificacion.
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: Ministerio del Poder Popular de
__ INDUSTRIAS Y
nkotsich oA OE COMERCIO NACIONAL

VENEZUELA

CERTIFICACION

Yo, GLADYS PATRICIA GOMEZ MENDEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-10.330.280, actuando con la cualidad de Directora
General (E) de la Consultorfa Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, seglin Resolucién N° 013, de fecha
27/01/2028, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 43.308 de fecha 02/02/2026, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de dieciocho (18) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al Recurso Jerarquico
interpuesto por la ciudadana: MARIA DEL ROSARIO QUINTERO,
titular de la Cédula de Identidad N° V-5.962.633, actuando como
Apoderada legal de la sociedad mercantil ‘LABORATORIOS KONIG
S.A,” relacionado con el Acto Administrativo de Efectos Particulares,
dictado por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Auténomo
de Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién N° 648 de
fecha 02/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N°
647, en fecha 02/12/2025 correspondientes a las solicitudes de registro
de la marca "BACTROVET” solicitudes de registros N° 2013-022780,
N°® 2013-022783, los cuales reposan en los argkrgaage la Consultoria
Juridica del Ministerio del Poder Popular
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ANOS 216°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 19/12/2025, |a ciudadana MARIA DEL ROSARIO
QUINTERO, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil,
abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N°
V.- 5.962.633, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 32,606,
y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.036, actuando con
el cardcter de Apoderada de la sociedad mercantil
argentina LABORATORIOS KONIG S.A., INTERPUSO ante el
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional), dos (02) Recursos Jerdrquicos, contra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién N°
648 de fecha 02/10/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, que
declaré SIN LUGAR dos (02) Recursos de Reconsideraciéon
interpuestos contfra la Resolucion N° 690 de fecha
03/09/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industriall
N° 634 en fecha 12/09/202, que declard SIN LUGAR las
Oposiciones interpuestas y, por tanto, CONCEDE el registro
de la marca “BACTROVET”, solicitada por la sociedad
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mercantil C.A. PRODUCTOS RONAVA, segun el detalle
siguiente:

SOLICITANTE
C.A. PRODUCTOS RONAVA

N° SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE

Etiquetas y publicacion
de todo género.

1 2013-022780 16 INT .
(Nacional e
BACTROVET Internacional).
Vetetinarios (Nacional e
2 2013-022783 5 INT

Internacional).

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos
Jerdrquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo
confenido en la Resolucién N° 648 de fecha 02/10/2025,
publicado en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en
fecha 02/12/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), dependiente jerdrguicamente
del Ministerio del Poder Popular de Comercio Naciondl.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.2141, fue creado el Ministerio del Poder Popular

! Vid. Decreto N° 5214 de fecha 16/01/2026, publicado en la Gaceta Oficial de Ia
Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,967 Extraordinario de esa misma fecha.
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de Industrias y Comercio Nacional, estableciendo en su
arficulo 3°, que le compete la materia de Industrias y
Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad
administrativa. Este Despacho se declara competente para
SU conocimiento. Asf se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada Administrativa  observa 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 érgano dependiente
jerérquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 647, de fecha 02/12/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°-
14-2025, emanado por el Servicio Autbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el los Recursos Jerdrquicos,
comenzd el dia 03/12/2025 culminando el dia 23/12/2025,
ambas fechas inclusive.

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezusla N° 2818 Exiraordinario de fecha 01 =

de julio de 1981,
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En este orden de ideas, al verificar que los Recursos
Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 19/12/2025, antes
de la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
presentaron en tiempo hdbil. Asi se declara.

I
PUNTO PREVIO

Esta Alzada Administrativa, verificado como ha sido, que los
Recursos Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existe
identidad absoluta de sujeto, objeto y causa. ACUERDA de
conformidad con lo preceptuado en los articulos 52 y 53 de o
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR
LAS CAUSAS vy, por lo tanto, emitir una sola decisién por igual.
Asl se decide.

vV
ANTECEDENTES

En fecha 04/12/2013, la sociedad mercantil C.A. PRODUCTOS
RONAVA, solicité ante el Servicio Auténomo de Ia Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca BACTROVET, segun
el detalle siguiente:
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SOLICITANTE
C.A. PRODUCTOS RONAVA
N° SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE
Etiquetas y publicacién de
1 | 2013-022780 16 INT todo género. (Nacional e
BACTROVET Internacional).
Veterinarios (Nacional e
2 | 2013-022783 5 INT :
Internacional).

En fecha 26/08/2014, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° 550, PUBLICA la marca

como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan
su derecho de oposicidn a su registro.

En fecha 07/10/2014, la sociedad mercantil argentina
LABORATORIOS KONIG S.A., interpone escrito de OPOSICION
contra la solicitud de registro de la marca BACTROVET, por
considerar que presenta similitud grdfica, fonética vy
conceptual con su marca BACTROVET y BACTROVET PLATA,
por lo cual argumenta que se encuentra incursa en los
supuestos de improcedencia de registro previstos en los

numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial4.

diciembre de 1956.
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En fecha 01/12/2014, la sociedad mercantil C.A. PRODUCTOS
RONAVA, presenté escrito de CONTESTACION a la oposicion
anterior.

En fecha 03/09/2024, mediante Resolucidn N° 690, publicada
en el Boletin del a Propiedad Industrial N° 634, en fechq
12/09/2024, el Servicio Auténomo de Ig ‘Propiedad
Intelectual (SAPI), declaré SIN LUGAR, la OPOSICION
interpuesta y CONCEDE el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/10/2024, lao sociedad mercantil argentina
LABORATORIOS KONIG S.A., en lo adelante “Lg Recurrente
Opositora”, interpone dos (02) Recursos de Reconsideracién
(Uno por cada trdmite) contra la negativa anterior.

En fecha 02/10/2025, mediante Resolucién N° 448, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha
02/12/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR los dos (02) Recursos de
Reconsideraciéon interpuestos y CONFIRMA, en fodas sus
partes, el acto impugnado.

En fecha 19/12/2025, La Recurrente Opositora, ejerce dos

(02) Recursos Jerdrquicos (uno por cada tradmite) contra la
negativa anterior.

\'
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, argumenta que:
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“E| numeral 12) del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial senalan expresamente que:

“No podrd adoptarse ni registrarse como marcas:
11.-(...)

12.- La que pueda prestarse a confusién con otra marca
ya registrada o pueda inducir a error por _indicar una
falsa procedencia o cualidad...”

“"Ciudadano ministro, la solicitud de regisfro de la marca
BACTROVET, presentada por Laboratorios RONAVA, se
encuenfra incursa en la causal de iregistrabilidad
contemplada en el numeral 12) del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial, toda vez que la misma
reproduce la notoria marca BACTROVET y BACTROVET
PLATA, cuya creacion pertenece a mi mandante,
LABORATORIO KONIG S.A., destinada a identificar
productos andlogos, lo cual impide su pacifica
coexistencia por el riesgo de confusion y/o asociacién
para el consumidor y los medios comerciales.

En este sentido, reiteramos, el signo impugnhado,
BACTROVET, inscripcion Nro. 2013-022783, solicitada por
la sociedad C.A. PRODUCTOS RONAVA, constituye la
reproduccion de Ig reconocida marca BACTROVET
utilizada por mi mandante como ha sido mencionada
en lineas anteriores, para identificar una preparaciéon
veterinariac o curabichera (aerosol] cicatrizante
hemostdtica utilizada en el tratamiento de afecciones
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interdigitales y la dermatitis por lamido, tambien es
utilizado como cicatrizante, antimiasico, repelente,
antimicrobiano, epitelizador y hemostdtico de alta
adherencia de uso topico en pequenos animales, tales
como perros y gafos.

Mi representada, también comercializa una version de
su producto BACTROVET PLATA en crema para el
fratamiento de fodo fipo de heridas en toda clase de
animales, sea este vacuno, animales domésticos, etc.
Los productos veterinarios BACTROVET y BACTROVET
PLATA, propiedad de mi representada, se comercializan
fanto en su pais de origen (donde LABORATORIOS
KONIG $.A., inicio operaciones hace mds de freinta y
cinco anos); asi como Bolivia, Brasil, Ecuador, México,
Paraguay, Perd, Uruguay y Venezuela, pais en el cual los
productos de mi mandante se comercializan desde el
afo 2000.

En el senfido expuesto, tengo a bien solicitar a su
Despacho, formalmente NIEGUE la solicitud de regisfro
de la marca "BACTROVET" solicitada por Laboratorios
Ronava, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de
Propiedad Industrial, por las siguientes consideraciones
de hecho y de derecho:

e Induccion al error y falsa procedencia: el numeral
12) invocado prohibe el registro de signos que
puedan “inducir a error por indicar una falsa
procedencia o cualidad” ...
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e Ruptura del principio de prelacién por Notoriedad: Si
bien C.A., PRODUCTOS RONAVA presento su solicitud
en fecha anterior, destaco el hecho que la marca
notoria rompe con el principio de prelacién, razén

por la cual este principio no es absoluto frente a la
marca notoria. ...

e Proteccién contra el aprovechamiento del prestigio
ajeno: Permitir el registro a favor de C.A.,
PRODUCTOS RONAVA consagraria una violaciéon del
contenido del numeral 12) del articulo 33 de Ia ley
de Propiedad Industrial, habida cuenta que el signo
solicitado se apropia de la identidad, el esfuerzo de
mercado y la garantia de calidad que solo mi
mandante, LABORATORIOS KONIG S.A., ha
construido baijo la marca BACTROVET.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada Administrativa observa que, los
mismos se circunscriben a invocar la ftriple identidad
marcaria y el hecho de que la marca oponente es una
marca notoria, circunstancias estas por las cuales alega que,
impiden el registro de la marca objeto de oposicidén de
conformidad con la Ley de Propiedad Industrial.
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En virtud de lo anterior, esta Alzada Administrativa considera
oportuno analizar, si el presente caso se enmarca dentro de
los supuestos de improcedencia de registro, contenidos en
los numerales 11 y 12 del articulo 33 de |g Ley de Propiedad
Industrial que, de ser ciertos, se establecerdn los correctivos
que ha lugar procedan, los cuales se citan a continuacion:

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

e
11) La marca que se parezca grdfica o fonéticamente

a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos
articulos.

12) La que pueda prestarse a confusién con otra mareca
ya registrada o que pueda inducir a error por
indicar una falsa procedencia o cualidad.”

De lo previsto en los supuestos antes sefalados, debemos
indicar que en el supuesto del numeral 11, se establece g sU
vez la existencia de dos (02) supuestos de hecho que en
forma concurrente impiden el registro de una marca, o
saber: El Primero: Que refiere al parecido grdfico y fonético
con otra marca ya registrada, vy El Segundo: Que refiere al
Uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)

en los mismos o andlogos productos con otra yd registrada.

Con respecto al supuesto contenido en el numeral 12, se
desprenden tres (03) supuestos de hecho que impiden el
registro de una marca, a saber:

10
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a) Posibilidad de confundirse con ofra marca ya
registrada.

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.

¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, corresponde senalar que en el supuesto
contenido en el literal a), se establece el hecho de presentar
la triple identidad marcaria. Por ofra parte, en el literal b), se
prevé la viabilidad de presentar una falsa procedencia
tanto geogrdfica como patronal de la marca, es decir, la
procedencia empresarial y, por uUltimo, en el supuesto
indicado en el literal €), se senala las circunstancias de
indicar elementos constitutivos del producto que no existen o
no presentan la calidad esperada conformando una
publicidad enganosa.

Todo lo anterior tiene su justificaciéon, 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 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 dl
establecer el origen empresarial de la marca.

Cabe considerar por otfra parte, lo previsto en el numeral 12
del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, al cual
prescribe el supuesto de improcedencia de registro de
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evitando asi que, el publico consumidor, producto de Ia
similitud  grdfica y fonética, e incluso, conceptual de la
nueva marca, incurra en error al establecer una falka
procedencia o asociacién empresarial, y por tanto,
considere falsamente que dicho producto posee la fama,
prestigio y calidad de la marca notoria.

Ahora bien, debemos sefidlar que la prueba de la
notoriedad debe ser suministrada por la parte interesada,
bajo este contexto, debemos mencionar lo plasmado en
Sentencia de la Sala Politico Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia N° 00374 de fecha 04/05/2010, que
precisd que dicha prueba debe consistir en lo siguiente:

“Para evaluar la prueba de la noforiedad de una
marca el examinador deberd tener en cuenta si se
cumplen uno o mds de los siguientes criterios:

. La extensibn de su conocimiento entre el
publico consumidor como signo distintivo de los
productos o servicios para los cudles fue
acordada;

2. La intensidad y el dmbito de difusién y
publicidad o promocién de la marca:;

3. La antigledad de la marca y su uso constante:

12
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4. El andlisis de produccion y mercadeo de los
productos que distingue la marca's

En atencion a la Sentencia antes senalada y, antes de
conocer el fondo del asunto que aqui nos ocupa, esta
Alzada Administrativa considera prioritario determinar, si la
marca oponente es una marca notoria, a los fines de poder
aplicar la proteccion especial invocada.

En este sentido, la doctrina marcaria refiere que una marca
es notoria, cuando la misma en virtud del tiempo, publicidad
y posicionamiento econdmico invertido en el mercado de
bienes y servicios, es conocida ampliamente en un sector de
la economia por el pUblico consumidor que la adquiere en
un pais determinado.

Dicha notoriedad no reside exclusivamente en el consumidor
especializado, sino que se extiende al consumidor medio o
general que, en virtud del impacto publicitario y presencia
frme en el mercado que fiene la marca notoria, le es
imposible ignorar que la misma existe.

Por ende, se evidencida que, la proteccidn legal gue se hace
de la marca notoria, funciona en beneficio del consumidor,
lo cual, trasciende el principio de especialidad y de
territorialidad, por lo que el impedimento de registrar marcas

13
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que tfiendan a confundirse con la marca notoria, alcanza
inclusive a productos similares o complementarios que no
distingue la marca notoria.

En este orden de ideas, una vez revisado el expediente
administrativo se constata efectivamente que, La Recurrente
Opositora, no apeortd en sus escritos de Oposicidn,
Reconsideracion y Jerdrquico, prueba alguna que permita
concluir que la marca de su propiedad ciertamente
corresponde a la tipologia de notoria, de conformidad con
lo expuesto por el Méximo Tribunal Justicia en Sentencia N°
N°® 00374. En virtud de lo cual, estd Alzada Administrativa
considera forzoso desechar el andlisis de este argumento,
por falta de pruebas. Asf se decide.

Es preciso entonces afirmar que, al efectuar el cotejo
técnico entre las marcas BACTROVET y BACTROVET PLATA
(Oponentes y previamente registradas) vs BACTROVET
(solicitada y concedida), se constata « simple vista
identidad grdfica y fonética, diferencidndose Unicamente en
el denominativo “PLATA” en una de las oponentes.

Asi sobre la base de estas consideraciones previas, debemos
indicar que, normalmente el primer elemento denominativo
de una marca compuesta por dos o fres palabras, es el que
ejerce fuerza distintiva, regla que se aplica al presente caso,
pasando a un segundo plano el

14
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denominativo PLATA, el cual, no aporta distinfividad
suficiente, toda vez que el consumidor identifica la marca
por su hombre (primer denominativo).

Por otra parte, el término PLATA, posee significacién propia
perteneciendo al lengucje comun, lo que la hace no
reivindicable, sin embargo, puede ser acompanada de otros
elementos denominativos para establecer cierta diferencia
de distincidon bien sea en una familia de marcas o, una
marca gque impligue novedad, sin que ello signifique que no
pueda ser utilizada por otros competidores marcarios.

En cuanto a los destinos marcarios de los signos
‘confrontados, luego de andlizar los mismos, esta Alzada
Administrativa observa que ambos estdn destinados a
pafrocinar productos farmaceéuticos veterinarios.  Esta
identidad en las closificaciones de uso conlleva
necesariamente a establecer los mismos canales de
comercializacién y distribucidn.

Al respecto cabe precisar que, a objeto de oponer la
prioridad marcaria ante la solicitante del signo, se hace de
impretermitible cumplimiento que La Recurrente Opositora
posea un registro previo vigente, o por lo menos, una
solicitud en curso, a los fines de poder exigir el respeto del
mencionado derecho de prioridad.
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De la revision exhaustiva del expediente administrativo
correspondiente, se constata efectivamente que, la prueba
de registro vigente o solicitud previa de registro en curso, no
consta y, por tanto, no existe en el territorio venezolano, en
consecuencia, el argumento de triple identidad marcaria
forzosamente también debe ser rechazado, lo cudl conlleva
a decaer la pretension. Asi también se declara.

Como corolario de lo planteado, esta Alzada Administrativa
observa que La Recurrente Opositora posee en territorio
venezolano lo que se cataloga como una Marca de Hecho,
que a diferencia de una Marca de Derecho, o legalmente
constituida, aquella es utilizada para distinguir productos o
servicios sin haber cumplido con las formalidades de registro,
en razéon d lo anterior, al no haber aportado La Recurrente
Opositora elementos de conviccién que demuestren o
existencia de un derecho de prelacién marcaria, mal podria
validar su oposicion.

Vil
DECISION

En fuerza de los argumentos que danteceden, este
Despacho, 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 PUblicaé en

6 Vid. Gaceta Oficial de Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 4.147 Extraordinapis
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: SIN LUGAR, los Recursos Jerdrquicos interpuestos
por la ciudadana MARIA DEL ROSARIO QUINTERO,
venezolana, mayor de edad, civimente hdabil, abogada en
ejercicio fitular de la cédula de identidad N° V.- 5.962.633,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 32.606, y Agente de
la Propiedad Industrial N° 2.036, actuando con el cardcter
de Apoderada de la sociedad mercantil argentina
LABORATORIOS KONIG S.A.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto
Administrativo recurrido, contenido en la Resolucién N° 648
de fecha 02/10/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, emanado
del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

7 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio
de 2010.
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ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Devuélvase el expediente original o€l oficinende origen

Publiquese en el Boletin de la Pfopiedad Industrial.

Notifiquese.
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Decreto N° 5,215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de esa misma fecha.
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VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 103/2026

Caracas, 03 de junio de 2026

Ciudadano:

LEONARDO ENRIQUE UZCATEGUI LUNA
C.l. V-15.719.511

Presente. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos', por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucion identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 040-2, de fecha 25/04/2026, declar6: PRIMERO: CON
LUGAR, el Recurso Jerarquico interpuesto por el ciudadano: LEONARDO
ENRIQUE UZCATEGUI LUNA, venezolana, mayor de edad, civilmente
habil en derecho y titular de la cedula de identidad N° V-15.719.511, Agente de
la Propiedad Industrial N° 3.752, actuando con el caracter de Apoderada de la
sociedad mercanti DROGUERIA LARA, C.A., a la solicitud oposicién de
registro N° 2014-001377, marca FORMATOTAL 99.

SEGUNDO: REVOCA, la Resolucion N° 644 de fecha 14/10/2025, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, y la
Resolucion N° 721 de fecha 07/10/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial 635 en fecha 23/10/2024, en lo que refiera a la solicitud N°
2014-001377, de la marca FARMATOTAL 99, en clase 46 Internacional, para

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981
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distinguir: “empresa dedicada a la distribucion y venta de articulos
farmacéuticos, cosméticos e higiénicos”.

TERCERO: NIEGA, el registro de la marca de nombre comercial

FARMATOTAL 99, en clase 46 Internacional, para distinguir: “empresa
dedicada a la distribucion y venta de articulos farmacéuticos, cosméticos e
higiénicos”.

Por todo lo anteriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos, 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.

Se acompafia a la presente copia certificada de la_Resolucién, antes sefialada.

Atenta

PG/NH, -

Notificado:

C.I. N°

Fecha:

?Vid. Gaceta Oficial de la Repliblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010
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CERTIFICACION

Yo, GLADYS PATRICIA GOMEZ MENDEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-10.330.280, actuando con la cualidad de Directora
General (E) de la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, segiin Resolucién N° 013, de fecha
27/01/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 43.308 de fecha 02/02/2026, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de diecisiete (17) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al Recurso Jerarquico
interpuesto por el ciudadano: LEONARDO ENRIQUE UZCATEGUI
LUNA, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.719.511, actuando
como Apoderada Legal de la sociedad mercanti “DROGUERIA
LARA, C.A., relacionado con el Acto Administrativo de Efectos
Particulares, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial del
Servicio Autonomo de Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la
Resolucién N° 644 de fecha 14/10/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025 correspondientes a la
solicitud del registro de N° 2014-001377, de la marca FARMATOTAL
99, el cual reposa en los archivos de la Consultoria Juridica del
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Camercio Nacional.

|

MINISTERIO DEL POD AR POF'ULR DE

INDUSTRIAS Y COMERGH) NACIONAJ:
Resolucién N° 013 de fechR\Z701/2026, &
G.O.RB.V. N* 43.308 de fechR(Z/#3/2026%
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MPPICN/DM-N° ) 4 (- £
Caracas, £ 85 ABR 207
ANOS 216°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 18/12/2025, el ciudadano LEONARDO ENRIQUE
UZCATEGUI LUNA, venezolano, mayor de edad, civimente
hdbil, abogado en ejercicio, fitular de la cédula de
identidad N° V.- 15.719.511, inscrito en el INPREABOGADO
bajo el N° 117.570 y Agente de la Propiedad Industrial N°
3.752, actuando con el cardcter de Apoderado de la
sociedad mercanti DROGUERIA LARA, C.A., INTERPUSO ante
el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional), Recurso Jerdarquico, contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucidn N° 644 de fecha
14/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 647 en fecha 02/12/2025, que declaré SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la Resolucién
N° 721 de fecha 07/10/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 635 en fecha 23/10/2024, que a su
vez, declard SIN LUGAR el escrito de OPOSICION vy por tanto,
CONCEDE el registro de la marca como nombre comercial
FARMA TOTAL 99, a favor de la sociedad mercantii GRUPO
TOTAL 99, C.A., mediante trdmite N° 2014-001377, en clase 46
Internacional, para distinguir: “Empresa dedicada a la
distribucion y venta de articulos farmacéuticos, cosméticos
e higiénicos.”
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|
’ X COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucion N° 644 de fecha 14/10/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 de fecha
02/12/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad  Intelectual  (SAPI),  érgano dependiente
jer@rquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.214!, fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, estableciendo en su
articulo 3°, que le compete la materia de Industrias y
Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad
administrativa. Este Despacho se declara competente para
sU conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada observa que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49, de la Ley Orgdnica de Procedimientos

! Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. N° 6.967 Extraordinari
de fecha 16 de enero de 2026.
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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 publicacién del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 647, de fecha 02/12/2025,
fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-NP°-
14-2025, emanado por el Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd el dia 03/12/2025 culminando el dia 23/12/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 18/12/2025, antes de la fecha limite
arriba indicada, se concluye que se consignd en tiempo
hdabil para ello. Asf se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 31/01/2014, mediante trdmite N° 2014-001377, la
sociedad mercantil GRUPO TOTAL 99, C.A., solicité ante el
Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca como nombre comercial FARMA TOTAL
99, en Clase 46 Internacional para distinguir: “Empresa
dedicada a Ila distribucidn y venta de articulos
farmacéuticos, cosméticos e higiénicos”.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela. N° 2818 Extraordinario de fecha
Olde julio de1981.
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En fecha 23/10/2014, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 552, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como solicitada, a los
fines que terceros interesados ejerzan su derecho de
oposicion.

En fecha 11/11/2014, lo sociedad mercanti DROGUERIA
LARA, C.A., interpone escrito de OPOSICION contra la
solicitud de registro de la marca como nombre comercial
FARMA TOTAL 99, por considerar que se encuentra incursa en
los supuestos de improcedencia de registro contenido en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrials,

En fecha 21/01/2015, la sociedad mercantii GRUPO TOTAL 99,
C.A., presenté escrito de CONTESTACION o la oposicién
anterior.

En fecha 07/10/2024, mediante Resolucién N° 721, publicada
en el Boletin del a Propiedad Industrial N° 635, en fecha
23/10/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declard SIN LUGAR, la Oposicion interpuesta vy por
fanto CONCEDE el registro de la marca solicitada.

En fecha 07/11/2024, la sociedad mercanti DROGUERIA
LARA, C.A., en lo adelante La Recurrente Opositorag,
interpone Recurso de Reconsideraciéon contra g negativa
anterior.

En fecha 14/10/2025, mediante Resolucidn N° 444, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha

? Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezusla, N° 25.227. de fecha 10 »ﬁ&“&ﬁ?’ﬁﬁe

e v g0 4. L
diciembre de 1956. SO Mo
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02/12/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién
interpuesto y CONFIRMA, en tfodas sus partes, el acto
impugnado.

En fecha 19/12/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, argumenta que:

“Si bien tanto a nivel internacional como nacional Ia
comparaciéon de marcas debe redlizarse fomando en
consideracion todos los elementos presentes en los signos de
conflicto, también es cierto que algunos elementos denfro de
un determinado conjunfo pueden tener mds preponderancia
que otros. Asi, en el caso de comparaciéon marcaria entre un
signo denominativo y uno mixfo, se debe deferminar cuadl
elemento (si el denominativo o el grdfico) es el preponderante
en el signo mixto, con el fin de conocer, primero si es factible
un riesgo de confusion y, segundo, cuales reglas para el cotejo
marcario deben aplicarse. Asi lo ha explicado detalladamente
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso
700-IP-2018, cuando ha sefalado que:

“"En consecuencia, al redlizar la comparacion
enfre marcas denominativas y mixtas, se deberd
identificar cudl de los elementos prevalece vy fiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el grafico.
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a) Si al realizar la comparacién se defermina que
en las marcas mixtas predomina el elemento
grdfico frente al denominativo, no habria lugar a
confusién entre las marcas, pudiendo estas
coexistir pacificamente en el dmbito comercial,
salvo que puedan suscitar una misma idea o
concepto en cuyo caso podrian incurrir en
riesgo de confusion. "

Tomando en cuenfa lo anterior, y con el propdsito de
determinar si existe riesgo de confusion, debemos también
fomar en consideracién el criterio establecido por Ila
jurisprudencia patria, el cual tiene cardcter meramente
enunciafivo y no taxativo. Asi tenemos que los pardmetros a
fomar en consideracién son los siguientes:

1. 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 denfro de su propio conjunto,
constituiian la  imagen figurativa  y/o fonética
caracteristica individualizadora a recordar por el
consumidor.

2. Las marcas grdficas y complejas deben juzgarse en el
conjunfo 'y no por los elementos tomados
aisladamente.
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De lo anterior es evidente el elevado parecido y, por tanto, es
factible la existencia de un riesgo de confusion. Este parecido
no solo se evidencia al observar los dos signos, sino también al
pronunciarlos, ya que el signo solicitado reproduce la mayor
parte de la marca registrada de mi represenfada, por lo que
no solo existe un elevado parecido denominativo, también un
elevado parecido fonético (sonoro)."”

En este mismo orden de ideas, La Recurrente Opositora
afirma que, existen ciertas idenfidades y semejanzas
gramaticales entre los signos “FARMATODO” y “FARMA
TOTAL", En el que la similitud mds evidente radica en el uso
del elemento “FARMA”, toda vez que los signos confrontados
utilizan un procedimiento  lingUistico denominado
“truncamiento”, mediante el cual, la palabra original en este
caso “farmacia” pierde su parte final “CIA” para convertirse
enh una base Iéxica corta y agil (farma); por lo que en ambos
casos deja de funcionar como un sustantivo aislado para
compararse como un prefijo o raiz lexemdtica, algo muy
comun en el lenguaje comercial (por ejemplo: euro-, auto-,
ciber-), en este caso, el término “FARMA" es el nucled que
define la categoria del negocio.

Asimismo, asevera que aungue se usen complementos
diferentes como (“TODO" y “TOTAL"), ambas construcciones
persiguen el mismo objetivo semdntico, en el que “TODO"
indica un conjunto complejo de cosas y “TOTAL" indica una
magnitud completa de cosas, de los cuales se puede
observar que, en este caso ambos términos refieren al
concepto de integridad, toda vez que lingUisticamente
ambos signos estan construidos bajo la promesa de “surtido
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completo”, por lo que son sinénimos funcionales, ya que
transmiten la misma idea (igualdad ideologica).

Finaimente sefiala que, los signos confrontados al compartir
tres cuartas partes de sus denominaciones (FARMATO),
presentan una alta similitud denominativa y fonética, lo cual
incrementa el riesgo de confusién en el pUblico consumidor,
y por tanto, se enmarca en los supuestos de improcedencia
de registro contenidos en los humerales 11 y 12 de la Ley de
Propiedad Industrial.

\Y;
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada Administrativa observa que, los
mismos se circunscriben a indicar la semejanza ideolégica o
conceptual de los signos confrontados, FARMATODO vs
FARMATOTAL 99, razén por la cual, alega que la marca
objeto de oposicion FARMATOTAL, no puede ser registrable.

En virtud de lo anterior, esta Alzada Administrativa considera
oportuno analizar, si el presente caso se enmarca dentro de
los supuestos de improcedencia de registro, contenidos en
los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial que, de ser ciertos, se establecerdn los correctivos
que ha lugar procedan, los cuales se citan a continuacion:

“Articulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse
CcCOomo marcas:
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11)

La marca que se parezca grafica o

fonéticamente a otra ya registrada, para
los mismos o andlogos articulos.

12) La que pueda prestarse a confusion con

ofra marca ya registrada o que pueda
inducir a eror por indicar una falsa
procedencia o cualidad.”

De lo previsto en los supuestos antes senalados, debemos
indicar que en el supuesto del numeral 11, se establece a su
vez, la existencia de dos (02) supuestos de hecho que en

forma concurrente impiden el registro de una marca, a
saber: El Primero: Que refiere al parecido grafico y fonético
con otra marca ya registrada vy, El Segundo: Que refiere dl
uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual)
en los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.

Con respecto al supuesto contenido en el numeral 12, se
desprenden tres (03) supuestos de hecho que impiden el

registro de una

marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con ofra marca ya registrada.

b) Indicar una f

c) Indicar una f

alsa procedencia de la marca.

alsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, corresponde senalar que en el supuesto
contenido en el literal a), se establece el hecho de presentar

la triple identidad marcaria. Por otra parte, en el literal b), se
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preve la viabilidad de presentar una falsa procedencia,
tanto geogréfica como patronal de la marca, es decir, la
procedencia empresarial y, por Ulfimo, en el supuesto
indicado en el literal ¢), se sefala las circunstancias de
indicar elementos constitutivos del producto gue no existen o
no presentan la calidad esperada, conformando una
publicidad enganosa.

Todo lo anterior tiene su justificacion, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio,
como lo es, el hecho de la inversidn en publicidad y
mercadeo que redliza 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 este sentido, tomando en consideracién los supuestos de
improcedencia de registro, corresponde a esta Alzada
Administrativa hacer la comparacién técnica de los signos
controvertidos FARMATODO (Oponente y registrada), vs
FARMA TOTAL 99 (Solicitada y concedida), en razén de lo
cual, se observa a simple vista que ambos comparten la
primera parte denominativa o raiz lexemdtica FARMA. Sin
embargo, las terminaciones que integran o complementan
sus denominativos: TODO vs TOTAL, presentan diferencias
sustanciales que las distinguen entre s, por lo que, en
consecuencia, la similitud grdfica y fonética en el presente
CdsO no opera. Asi se establece.

Bajo este contexto, vale mencionar que, el término FARMA,
es el resultado de truncar la palabra FARMACIA, es decir, su
corte o reduccién a una raiz lexemdtica gracias a u
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estrategia comercial o de mercado, que se ha convertido
con el uso diario del lenguaje por parte de los consumidores,
como abreviacién de farmacia y, por tanto, su significado
evoca la idea o concepto de medicina y productos
médicos. En virtud de ello, se considera que dicho término
ha sido adoptado y vulgarizado por el publico consumidor,
aun cuando no se exista formalmente en el diccionario.

Por otra parte, los términos TODO vs TOTAL, a pesar de tener
diferencias grdaficas y fonéticas, existe una evidente
equivalencia semdntica, toda vez que, ambos elementos
operan como sindnimos representando la misma idea o
concepto que sus titulares evocan para distinguir sus
establecimientos, productos o servicios, incidiendo por tanto
en la percepcion o psique del consumidor, que tendrd todo
o la totalidad de lo que busca, en un establecimiento
farmacéutico distinguido por la marca que le hace
publicidad.

En este orden de ideas, se observa que la identificacion
conceptual de los destinos marcarios, corresponde también
al aspecto ideoldgico que proyectan, bajo este contexio,
debemos, traer a colaciéon lo que la doctrina administrativa
en la materia establecidé con las marcas VOCERO DE
ARAGUA vs PERIODICO DIARIO DE ARAGUA4, que se explica
por si sola, citdndose a continuacién:

"Al establecer comparaciones entfre el signo EL VOCERO DE
ARAGUA, para distinguir una empresa dedicada a
publicaciones y la marca registrada PERIODICO DIARIO DE

4 Vid. Resolucion N° 0595 del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 473
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ARAGUA, destinada igualmente a publicaciones, se
aprecian semejanzas, por cuanfo aunque podriamos
afirmar que existe un franco parecido desde el punto de
vista morfolégico, existe un factor al cual la Docfrina y la
Jurisprudencia, tanto Nacional como de la Comunidad
Andina han considerado de gran imporfancia para
determinar el riesgo de confusion y es la asociacion
ideolégica. En el caso concreto la palabra PERIODICO es
sinénimo de DIARIO, la cual en su acepcion mds comun se
entiende como “PERIODICO QUE SALE CADA DIA" y la
expresion "VOCERQO" es usada comunmente para referirse
a "PORTAVOZ" (Larousse, Diccionario de Lengua
Esparniola). Es asi como el consumidor al percibir estos
signos no soélo tendrd para el cardcter identificador del
producto a los que se destinan, sino que por fratarse de
términos conceptuales, inevilablemente entrard a analizar
su significado. En este sentido el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, ha sido claro en precisar que: El tercer
aspecto que puede llevar a confusién enire signos
marcarios, es la confusién ideolégica, que producird la
similitud conceptual de las palabras y que se fraduce, en
la representacién y evocacién de una misma cosq,
caracteristica o idea, la que impide al consumidor
distinguir una de ofra”. (Resaltado que destaco).

En atencion a la doctfrina administrativa mencionada, esta
Alzada  Administrativa  considera que, las marcas
confrontadas si bien poseen diferencias graficas y fonéticas,
la idea o concepto por la cual se identifican para distinguir
sus establecimientos, productos y servicios, evocan una
misma identidad, ello gracias a la asociacion ideoldgica
que hace el publico consumidor a la marca, y por tanto, su
concepto de negocio, por lo que este hecho incide
forzosamente en el mismo a incurrir en error en establec
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una misma procedencia o asociacion empresarial entre |as
marcas aqui analizadas, en razén de lo cual, se defermina
que la marca solicitada FARMATOTAL se encuentra
enmarcada en la disposicion prohibitiva de registro, prevista
en el numeral 12 del articulo 33 de Ley de Propiedad
Industrial. Asi se decide. ;

Asi sobre la base de estas consideraciones previas, se hace
importante mencionar que, las solicitudes marcarias que
refieran a denominaciones o nombres comerciales, deben
seguir lo previsto en el articulo 27 de la Ley de Propiedad
Industrial, a saber:

“Articulo 27.- Bajo la denominacion de marca
comercial, se comprende fodo signo, figurq,
dibujo, palabra o combinaciéon de palabras,
leyenda y cualquiera ofra sefal que revista
novedad, usados por unda persona natural o
juridica para distinguir los articulos que produce,
aquellos con los cuales comercia o su propia
empresd.

La marca que tiene por objeto distinguir una
empresa, negocio, explotaciéon o establecimiento
mercantil, industrial agricola o minero, se llama
denominacién comercial.

Lema comercial es la marca que consiste, en una
palabra, frase, o leyenda utilizada por un industrial,
comerciante o agricultor, como complemento de
una marca o denominacién comercial.”
(Resaltado y subrayado que destaco)
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Por tal motivo y a los efectos de establecer un criterio en el
presente caso, esta Alzada Administrativa procede a
senalar, que un nombre o denominacién comercial puede
ser objeto de registro por parte de una persona natural o
juridica para distinguir “su propia empresa”, tal circunstancia
hace que el solicitante marcario tenga la obligacién de
aportar en su peticién, la documentacién que evidencie
tanto su nombre comercial (denominacién comercial) como
su propia industria, arte o comercio (objeto social), traducido
esto en lo que conocemos como Registro Mercantil.

Es preciso entonces afirmar que, segin se desprende de la
solicitud de registro marcario (Forma 01) que la solicitante,
sociedad mercantii GRUPO TOTAL 99, C.A., su hombre o
denominacién comercial no guarda identidad alguna con el
solicitado para su registro como es FARMATOTAL 99, por lo
que su peticion al no corresponder con la realidad, es decir,
con su denominacidon comercial efectivamente registrada
en el Registro Mercantil, hace por tanto inadmisible in limine
litis su trdmite por falta de identidad. Asi se decide.

En este mismo sentido, es preciso destacar que, se evidencia
denfro del contenido del expediente administrativo del
presente caso, la inexistencia del documento constitutivo
estatutario que certifique la existencia de la persona juridica
GRUPO TOTAL 99, C.A., solicitante del registro marcario, por
lo que se hace imposible para esta Alzada Administrativa
determinar si dentro de su objeto social, se encuentra
incluida la actividad de venta y comercidlizacién de
productos farmacéuticos y por tanto medicinales.

14
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Como consecuencia de lo expuesto, esta Alzada
administrativa considera importante mencionar que a los
fines de poder solicitar el registro marcario como
denominacién comercial a una empresa dedicada a la
comercializacién de productos médicos, farmacéuticos y
medicinales, como lo es una farmacia, es de obligatorio
cumplimiento para poder obtener el correspondiente
registro del acta constitutiva estatutaria por parte del érgano
que corresponda, que la parte interesada haya tramitado los
permisos gubernamentales pertinentes para ello, toda vez
que, el comercio de medicinas es un comercio de bienes de
trénsito  restringido  bajo una  estricta  permisologia
gubernamental, como son las armas, los explosivos, asi como
también, la actividad petrolera y minera entre otras
actividades donde existe un interés publico de regulacion.

Sobre la base de los razonamientos anteriores, esta Alzada
Administrativa concluye que, al faltar en el presente caso un
documento constitutivo estatutario, donde se habilite a la
peticionante marcaria poder comerciar con productos
médicos o medicinales, asi como también, la falta de
correspondencia o identidad enfre el nombre comercial
solicitado y el efectivamente usado o existente en la
peticidon de registro marcario, ello hace por tanto inviable de
parte del érgano registral, permitir la continuacidén o trdmite
de este tipo de peficiones. Asi también se decide.

Vil
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
Administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le
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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:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
el ciudadano LEONARDO ENRIQUE UZCATEGUI LUNA,
venezolano, mayor de edad, civilmente hdbil, abogado en
ejercicio titular de la cédula de identidad N° V.- 15.719.511,
inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 117.570, y Agente
de la Propiedad Industrial N° 3.752, actuando con el
cardcter de Apoderado de la sociedad mercantil
DROGUERIA LARA, C.A.

SEGUNDO: REVOCA Ia Resolucibn N° 644 de fecha
14/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 647 en fecha 02/12/2025, y La Resolucion N° 721 de fecha
07/10/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 635 en fecha 23/10/2024, en lo que refiera a la
solicitud N° 2014-001377, de la marca FARMATOTAL 99, en
clase 46 Internacional, para distinguir: “Empresa dedicada a
la distribucion y venta de articulos farmacéuticos,
cosmeéticos e higiénicos.”

TERCERO: NIEGA, el registro de la marca de nombre
comercial FARMATOTAL 99, en clase 46 Internacional, para
distinguir: "empresa dedicada a la distribucién y venta de
arficulos farmacéuticos, cosméticos e higiénicos.”
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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 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 Administrativaé, concatenado con
el numeral 1 del arficulo 32 ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Devuélvase el expediente original gsU oficinade origen.

Notifiquese.
LUIS ANTO MIREZ
Ministro dg
Industrias y G
Decreto N° 5.215, de enero de 2026

G.O.R.B.V. N° 6.967, Extraordirréiro de esa misma fecha.

¢ Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junjo
de 2010.
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OFICIOICJI N° 097/2026

Caracas, 30 de mayo de 2026
Ciudadana:

PATRIA HOET DE LIMBOURG

C.l. V-9.964 425
Presenie. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos’, por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucion identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 041, de fecha 25/04/2026, declard: PRIMERO: SIN
LUGAR, El Recurso Jerarquico interpuesto por el ciudadana: PATRIA HOET
LIMBOURG, venezolana mayor de edad, civilmente habil en derecho v titular
de la cedula de identidad N° V-8.964.425, actuando con el caracter de
Apoderada Legal de la sociedad mercanti COMERCIAL BELLOSO, C.A.
(COBECA), a la solicitud de oposicion de registros N° 2013-004722, marca
SMART STEPS.

SEGUNDO: CONFIRIMA, En toda y cada una de sus partes el Acto
Administrativos recurridos en la Resolucidn N° 647 de fecha 22/10/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025,
en lo que respecta a la solicitud de registro de la marca SMART STEPS,
registros N° 2013-004722.

Por todo lo anieriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos, de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa?,
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del término

1vid, Gaceta Oficial de la Reptblica de Venezuesla N°® 2,818 Extraordinario de fecha 01/07/1981

2Vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010
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de ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Se acompanfa a la presente copia cettificada

g

esolucion, antes sefialada.

DIREGTORA GENERAL (E) D
MINISTERIO DEL PORER

G.O.RB.V. N° 43.308 de fecha 02702/2026
PGINH. -

Notificado:

C.I. N°

Fecha:

Hora:




Ministerio del Poder Popular de
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VENEZUELA
CERTIFICACION

Yo, GLADYS PATRICIA GOMEZ MENDEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-10.330.280, actuando con la cualidad de Directora
General (E) de la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, segiin Resolucion N° 013, de fecha
27/01/2026, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 43.308 de fecha 02/02/2026, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de doce (12) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al Recurso Jerarquico
interpuesto por la ciudadana: PATRICIA HOET DE LIMBOURG,
titular de la Cédula de Identidad N° V-9.964.425, actuando como
Apoderada legal de la sociedad mercantil ‘COMERCIAL BELLOSO
C.A., (COBECA),” relacionado con el Acto Administrativo de Efectos
Particulares, dictado por el Registro de la Propiedad Industrial del
Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la
Resolucion N° 647 de fecha 22/10/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025 correspondiente a la
solicitud de registro de la marca "SMART STEPS” solicitud de registro
N°® 2013-004722, el cual reposa en los archivos de la Consultoria
Juridica del Ministerio del Poder Popular_de-lndustrias y Comercio
Nacional,
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Caracads, 9 5 AR 2006

ANOS 216°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 19/12/2025, |la ciudadana PATRICIA HOET DE
LIMBOURG, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil v
titular de la cédula de idenfidad N° V.-9.964.425, Agente de
la Propiedad Industrial inscrifa bajo el N° 3227, actuando con
el cardcter de Apoderada de la sociedad mercantil
COMERCIAL BELLOSO, C.A. (COBECA), INTERPUSO ante el
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional), Recurso Jerdrquico, confra el Acto Administrativo
emanado del SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI), contenido en la Resolucién N° 647 de
fecha 22/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, que declard SIN
LUGAR el Recurso de Reconsideracion interpuesto contra la
Resolucion N° 690, de fecha 03/09/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 634 en fecha 12/09/2024
que declard SIN LUGAR el escrito de OPOSICION a la marca
“SMART  STEPS”, solicitada por la empresa espaiola
TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.LU., mediante trdmite N°
2013-004722, en clase 35 Internacional, '
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“Servicios de publicidad, gestion empresarial, administracién
de empresas, funciones de oficina, alquiler de material
publicitario, publicidad e investigacién, estudios de
marketing e investigacion de mercados, entre otros”.

!
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Adminisirafivo contenido en |a
Resolucion N° 647 de fecha 22/10/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 de fecha
02/12/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual  (SAPI), dorgano  dependiente
jerGrguicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.214!, fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrics y Comercio Nacional, estableciendo en su
articulo 3°, que le compete la materia de Industrias vy
Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad
administrativa. Este Despacho se declara competente para
suU conocimiento. Asi se decide.

de fecha 16 de enero de 2026,

85




f@;&r&éf?’m Eadiscericener ol @?}:53’11‘ "
S finisteria el Ghtler @{fm&ar el

£, 5 L » . s
Sncdhistrices V4 Ehossieroie EVocional

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 pasd d pronunciarse
sobre su tempestividad.

El acto impugnado, fue efectivamente notificado a La
Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 647, de fecha 02/12/2025, fecha esta
corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 14-2025,
emanado por el Servicio Autdnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para inferponer el Recurso Jerdrguico,
comenzd el dia 03/12/2025 culminando el dia 23/12/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrguico
fue interpuesto en fecha 19/12/2025, antes de la fecha
arriba indicadag, se concluye que se efectud en tiempo habil
para ello. Asi se declara.

2 Vid, Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N°® 2818 Extraordinario de feck
01/07/1981.
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]
ANTECEDENTES

En fecha 14/03/2013, mediante tradmite N° 2013-004722, la
sociedad mercantil TELEFONICA DIGITAL ESPANA S.L.U.,
solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca “SMART STEPS”, en
Clase 35 Internacional para distinguir:  “Servicios de
publicidad, gestién empresarial, adminisiracion de empresas,
funciones de oficina, alqguiler de material publicitario,
publicidad e investigacion, estudios de marketing e
investigacion de mercados, entre ofros”.

En fecha 07/03/2014, mediante Boletin N° 545, el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), PUBLICA la
marca como solicitada, a los fines que terceros interesados
ejerzan su derecho de oposicion.

En fecha 21/04/2014, la sociedad mercanti COMERCIAL
BELLOSO, C.A. (COBECA), interpone escrito de OPOSICION
contra la solicitud de registro de la marca “SMART STEPS”, por
considerar que se encuentra incursa en los supuestos de
improcedencia de registro contenidos en los numerales 11 y
12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industriald.

En fecha 02/12/2014, la empresa espafola TELEFONICA
DIGITAL ESPANA S.L.U, presentd escrito de CONTESTACION a
la oposicion anterior.

diciembre de 1956.
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En fecha 03/09/2024, mediante Resolucion N° 690, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 634, en fecha
12/09/2024, el Servicio Autbnomo de Ila Propiedad

Infelectual (SAPI), declaré SIN LUGAR, la OPOSICION
interpuesta y CONCEDE el registro de la marca solicitada.

En fecha 02/10/2024, la sociedad mercanti COMERCIAL
BELLOSO, C.A. (COBECA), en lo adelaonte La Recurrente
Opositora, interpone Recurso de Reconsideracidon contra la
negativa anterior.

En fecha 22/10/2025, mediante Resolucion N° 647, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha
02/12/2025, el Servicio Autébnomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion interpuesto y CONFIRMA, en todas sus
partes, el acto impugnado.

En fecha 19/12/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora argumenta que, la marca solicitada
no puede coexistir pacificamente con los registros previos
por cuanto existe similitud grafica y fonétfica entre los signos
en conflicto.
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Sobre el particular, realiza una comparacion entre os signos
en conflicto, para evidenciar el parecido vy, la escasa
distintividad, manifestando lo siguiente:

Marca Registrada: STEPS / Marca Solicitada: SMART STEPS
3 Ambas denominaciones comparten la totalidad del
vocablo "STEPS". Quedando comao Unica diferencia poco
percibida por el consumidor la palabra “SMART", Ia cual no
dporta distintividad suficiente a Ig solicitud. Por el contrario,
da la impresion de ser una derivacion de la marca de nuestra
mandante..."”

Que, el conocido tratadista uruguayo Breuer Moreno
expone que:

"El parecido entre dos marcas no es obra de la casvalidad,
sino que es obra premeditada del competidor desleal que
trata de producir confusién.”

...Omissis...
‘... ambas marcas se encuentran en la misma clase 35
infernacional y buscan proteger los mismos servicios, siendo
en este caso servicios de publicidad, gestion de negocios y
administracién comercial...”

La Recurrente Opositora igualmente indica que:

“Se vuelve por tanto evidente e inevifable el dafio gque
acarrearia la concesidn del signo “SMART STEPS", no solo e

e
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la reputaciéon de los servicios prestados por nuestra
mandante, sino ademds un dafic sobre los derechos
subjetivos que recaen en ella respecto al signo “STEP" en el
rubro de desarrollo tecnolégico vy la administracion de
negocios. Adicionalmente, un dafo al consumidor por poder
verse este inducido al error respecto al origen empresarial del
reciente signo solicitado No. 2023-004722."

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los alegatos esgrimidos por La Recurrente Opositora,
esta Alzada Administrativa considera que, su argumento
central se basa en la presunta falta de distintividad de la
marca objetada. En consecuencia, corresponde analizar el
presente caso, contrastdndolo con las normas alegadas
como aplicables, a los fines de determinar la procedencia
de la impugnacion efectuada.

En este sentido, es importante acofar que los numerales 11y
12 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
establecen:

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

[

i1) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a ofra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos.
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12) La que pueda prestarse a confusion con ofra
marca ya registrada o que pueda inducir a
error por indicar una falsa procedencia o
cualidad.”

De lo antes sefialado, debemos indicar que en el supuesto
del numeral 11, se establece a su vez la existencia de dos
(02) supuestos de hecho que en forma coneurrente impiden
el registro de una marca, a saber: El Primero: Que refiere af
parecido grdfico y fonético con otra marca ya registrada, vy
El Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca
solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o andlogos
productos con ofra ya registrada.

Con respecto al supuesto contenido en el numeral 12, se
tienen (03) tres elementos o supuestos de hechos que
impiden el registro de una marca, a saber:

a) Posibilidad  de confundirse con ofra marca vya
registrada.

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.

¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, corresponde senalar que en el supuesto
literal @), establece la configuracion de la friple identidad
marcaria, el supuesto contenido en el literal b), prevé la
viobilidad de declarar una falsa procedencia tanto =i
geografica como patronal de la marca, es decir,

REP{ 8
ANISTE
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procedencia empresarial, y el supuesto indicado en el literal
c), sefiala la circunstancia de los elementos constitutivos del
producto gue no existen o no rednen la calidad esperada
conformaondo una publicidad enganosa. Lo contenido en
este numeral, es aplicable al caso de marcas notorias o
reconocidas.

Todo lo anterior tiene 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, paro
posicionarla y darla a conocer en el mercado vy, por otfra
parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

Ahora bien, al efecfuar el cotejo entre los signos en
conflicto, a saber, “STEPS” (oponente y registrada), vs
“SMART STEPS” (opositada y concedida), presentan una
semejanza gramatical minima limitada al vocablo comuin
“STEPS”; término anglosajon gque fraducido al castellano se
refiere a (PASOS), cudlidad que le confiere un cardcter débil
o de escasa distintividad dado a su uso frecuente vy
proximidad a términos de uso comun.

Comparando ambas marcas, desde la perspectiva fonética,
mientras que el signo marcario “STEPS” por si solo es
monosilabo, la marca solicitada presenta un contraste
ritmico marcado por el prefijo “SMART". Este componente
inicial actia como el elemento predominante de la
estructura marcaria, generando una rupfura acUsti
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suficiente para impedir que el publico consumidor relacione
auditivamente ambas marcas como provenientes de un
mismo origen.

A tal efecto, es pertinente senclar gue, en las marcas
compuestas  por dos (2} términos o componentes
denominativos, por lo general el primeroc de ellos suele
ejercer la mayor fuerza distintiva, captando la atencién
primordial del consumidor. En tal sentido, la denominaciéon
“SMART” por su posicidn inicial y carga semdantica prevalece
sobre el vocablo acompanante "STEPS”, proporcionando
como resultado que pierda la relevancia fonética de este
Ultimo, logrando de esta manera la autonomia e
individualidad del signo solicitado frente al preexistente.

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Alzada
Administrativa determina que las diferencias grdficas vy
fonéticas enire los signos confrontados son o

suficientemente significativas como para descartar cualquier
semejanza relevante.

Asimismo, se establece gue, al no verificarse un riesgo de
confusion para el consumidor, no se configura el exiremo
legal previsto en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industricl. En consecuencia, esta Alzada
Administrativa concluye que la coexistencia de las marcas
es viadble y no vulnera la normativa vigente, por lo tanto
coincide con la decision del érgano registral, el cual sostiene
la inexistencia de causales que impidan el registro del sigho
marcario. Asl se declara.
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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:

PRIMERQ: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la

ciudadana PATRICIA HOET DE LIMBOURG, venezolana, mayor
de edad, civimente hdbil y titular de la cédula de identidad
N° V.-9.964.425, Agente de la Propiedad Industrial inscrita
bdjo el N° 3227, actuando con el cardcter de Apoderada de
la sociedad mercantil COMERCIAL BELLOSO, C.A. (COBECA).

SEGUNDO: CONFIRMA en fodos sus partes el Acto
Administrativo recurrido contenido en la Resolucidon N° 647
de fecha 22/10/2025, publicada en el BRoletin de la
Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, emanado
del Servicio Auténomo de la Propiedad Infelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de lo
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en

4 Vid., Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela, N° 6,147 Ex’rrqordlncmo _—

de fecha 17 de noviembre de 2014,

11
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concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente decision, podrd ser recurrida ante el Tribunadl
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.

Publiquese en el Boletin de la Propigaad Industridy,

Devuélvase el expediente origifial a su oficina de dgrigen.

Notifiguese.

LUIS ANTONI
Ministro del

2

de junio de 2010.

12
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5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 2225




= owm Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS Y
REPUBLICK SOLIVARIANA DS COMERCIO NACIONAL

VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 099/2026

Caracas, 30 de mayo de 2026
Ciudadana:
MANUEL POLANCO
C.1. V-.56.314.605
Presente. —

De acuerdo a lo establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos', por medio de la presente misiva se le
NOTIFICA, que el Ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, mediante Resolucién identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 042 de fecha 25/04/2026, declar6: PRIMERO: CON
LUGAR, El Recurso Jerarquico interpuesto por el ciudadano: MANUEL
POLANCO, venezolano mayor de edad, civiimente habil en derecho vy titular
de la cedula de identidad N° V-5.314.605, actuando con el caracter de
Apoderado Legal de la sociedad mercantil ‘LRC PRODUCTS LIMITED”, a la
solicitud de oposicion de registro N° 2014-014120, marca DUREXYL.

SEGUNDO: REVOCA, En todas y cada una de sus partes el Acto
Administrativos recurridos en la Resolucién N° 648 de fecha 02/10/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647, en fecha 02/12/2025,
en lo que respecta a la solicitud de registro de la marca DUREXYL, registros
N° 2014-014120.

TERCERO: SE EXTINGUE, el procedimiento del registro de la marca
DUREXYL, tramitada mediante solicitud N° 2014-014120.

Por todo lo anteriormente expuesto, se le informa de conformidad con lo
establecido en el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos

! Vid. Gaceta Oficial de la Repuiblica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981




Ministerio del Poder Popular de

INDUSTRIAS Y

REndaLA B AUE COMERCIO NACIONAL
VENEZUELA

Administrativos, de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa,
concatenado con el numeral 1 del articulo 32 jbidem, dentro del término
de ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
naotificacion.

Se acompafia a la presente copia certificada de la_Resolucion, antes sefialada.
nRI14

M, S

\. ONSUETORIA J
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Notificado:

C.L N°

Fecha:

Hora:

% Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010



Ministerio del Poder Popular de

INDUSTRIAS Y
AEPTALICA BOLVARIANA DE coMERclo NACIONAL
VENEZUELA
CERTIFICACION

Yo, GLADYS PATRICIA GOMEZ MENDEZ, titular de la Cédula de
Identidad N° V-10.330.280, actuando con la cualidad de Directora
General (E) de la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, segtin Resolucién N° 013, de fecha
27/01/2026, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana
de Venezuela N° 43.308 de fecha 02/02/2026, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de diez (10) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al Recurso Jerarquico
interpuesto por el ciudadano: MANUEL POLANCO, titular de la
Cédula de Identidad N° V-5.314.605, actuando como Apoderado legal
de la sociedad mercantii LRC PRODUCTS LIMITED,” relacionado con
el Acto Administrativo de Efectos Particulares, dictado por el Registro
de la Propiedad Industrial del Servicio Autonomo de Propiedad
Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N° 648 de fecha
02/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 647,
en fecha 02/12/2025 correspondientes a las solicitudes de registro de
la marca "DUREXYL” solicitud de registro N° 2014-014120, el cual
reposa en los archivos de la Consultoria Juridica del Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.
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MPPICN/DM-N° () 4 ?
. Caracas, 2 5 ARP 2026
ANOS 216°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 19/12/2025, el ciudadano MANUEL POLANCO,
venezolano, mayor de edad, civimente hdbil, titular de la
cédula de identidad N° V- 5.314.605, abogado en ejercicio,
inscrito en el INPREABOGADO N° 18.109, actuando con el
cardcter de Apoderado de la sociedad mercantil
norteamericana LRC PRODUCTS LIMITED, INTERPUSO ante el
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional), Recurso Jerdarquico contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucion N° 648 de fecha
02/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 647 en fecha 02/12/2025, que declaré SIN LUGAR el
Recurso de Recoﬁs"ideracién, ejercido contra la Resoluciéon
N° 721, de fecha 07/10/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 635 en fecha 23/10/2024 que declard
SIN LUGAR la Oposicion y concede el registro de la marca
DUREXYL, tramitada por la sociedad mercantil NOVARTIS AG,
soliciftud N° 2014-014120 en clase 5 Internacional para
distinguir: “Preparaciones Oftdlmicas.”
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|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucion N° 648 de fecha 02/10/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha
02/12/2025, emanado por el Servicio Autdbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), &érgano dependiente
jerarquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante
Decreto N° 5.214! fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional, al cual, conforme a lo
senalado en el arficulo 3° le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional a los fines de continuar con
la actividad administrativa. Este Despacho se declara
competente para su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada Administrativa observa que cumple con los extremos
de Ley, exigidos en el articulo 49, de la Ley Orgdnica de

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N°
Extraordinario de fecha 16 de enero de 2025.
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Procedimientos Administrativos?2, por lo que pasa a
pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente, mediante publicacion del Boletin

de la Propiedad Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 14-2025,
emanado por el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrguico,
comenz6 el dia 03/12/2025 hasta el dia 23/12/2025 ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto el dia 19/12/2025, antes de la
fecha arriba indicada, se concluye que se efectud en
tiempo habil. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 23/09/2014, mediante trdmite N° 2014-014120, o
sociedad mercantii NOVARTIS, AG., solicitdé ante el Servicio
Autdénomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario d
fecha 1 de julio de 1981.
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marca DUREXYL, en clase 5 Internacional para distinguir:
“Preparaciones Oftdlmicas.”

En fecha 18/12/2015, mediante publicacién en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 560, el Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como
solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el
respectivo derecho de oposicién a su registro.

En fecha 03/02/2016, la sociedad mercantii LRC PRODUCTS
LIMITED, presentd escrito de OPOSICION contra la solicitud
de registro de la marca DUREXYL, por considerar que se
encuentra incursa en los supuestos previstos en los numerales
11y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial3,

En fecha 07/02/2017, la sociedad mercanti NOVARTIS AG,,

presentd en tiempo hdbil, escrito de CONTESTACION A LA
OPOSICION del registro de la marca solicitada.

En fecha 15/03/2017, la sociedad mercanti NOVARTIS AG.,
presentd escrito de DESISTIMIENTO a la contestacién de la
oposicion.

En fecha 07/10/2024, mediante Resolucion N° 721, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 635 en fecha
23/10/2024, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha A8 WARIANZ
diciembre de1956.

102



@;&v{%‘m CBabivaricne de O‘}é:;‘ejmﬁfra
Stncsterto el Gonter O ;ﬂrr&:r e
recleaitrtcti ¥ %U).’(ﬂ'('& f}!@anﬂf

(SAPI), declara SIN LUGAR la Oposicidon vy, por tanto,
concede el registro la marca solicitada.

En fecha 13/11/2024, |a sociedad mercantil LRC PRODUCTS
LIMITED, en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso de Reconsideracion, contra la negativa anterior.

En fecha 03/12/2025, mediante Resolucion N° 648, de fecha
02/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 647, en fecha 02/12/2025, el Servicio Autbnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso
de Reconsideracion y confirma el acto impugnado.

En fecha 19/12/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora argumenta que el érgano registral
incurre en el vicio de falso supuesto de hecho al haber
omitido por completo que la empresa solicitante de marca
NOVARTIS AG., desistio de la contestacién de la oposicion,
con lo cual, la misma ha debido tenerse como no
presentada.

Que, como consecuencia del desistimiento anterior, la
solicitud de marca decae por completo vy, por tanto, el
procedimiento se extingue.

JARIAN,,
SOVOER POP,
T TQERCiO My,

(P

103



@@mfﬁ‘m- Gadimariana de @ﬁ;ﬁwﬂ’ﬁ
‘%w»m el ‘@7 37-‘ e @?}}wﬁrﬂ e
-ﬁ;rr?&j"»fmj‘ 7 cawrer«'a E}i@hum"

Que, el drgano registral al no considerar el desistimiento
efectuado, continué con el trdmite de registro como si
estuviera firme la contestacion.

Que, el érgano registral declard la concesidn de una marca,
en la que claramente el solicitante no tenia interés alguno
en confinuar y cuyo expediente ha debido ser cerrado.

Adicionalmente, alega la notoriedad de la marca por la cual
opone el registro, que la marca oponente posee el término
DUREX el cual es utilizado como denominador comin para
identificar una familia de marcas, de la cual, es propietaria,
por lo que en caso de no ser considerado lo anterior, solicita
‘que se tome en cuenta que la marca solicitada posee
parecido grdfico, fonético e instrumental con sus marcas
previamente registradas.

De conformidad con todo lo anterior, sefiala que la marca
concedida incurre en los supuestos de improcedencia de
registro establecidos en los numerales 11 v 12 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial,

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos  los argumentos presentados, esta  Alzada
Administrativa observa que los mismos se circunscriben a
sefalar la falta de valoracion, por parte del érgano registral,
del desistimiento de la contestacién a
efectuada formalmente por la solicitante.
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Lo anterior revela la configuracién del vicio de falso supuesto
de hecho, el cual obliga a la administracién a constatar la
veracidad de los hechos invocados, que, de ser procedente,
se dictardn los correctivos legales que ha lugar procedan.

En este orden de ideas, al revisar los hechos contentivos
descritos anteriormente en el Capitulo Il Antecedentes, se
comprobé efectivamente que, luego de la publicacién de
Ley, La Recurrente Opositora ejercié la OPOSICION al registro
de marca, siendo este objeto de CONTESTACION por parte
de la solicitante marcaria, la cual, posteriormente en fecha
15/03/2017 consignd escrito de DESISTIMIENTO A LA
CONTESTACION.

El escrito de Desistimiento, se encuentra debidamente
relacionado en la Cronologia de Eventos extraida de la
pdgina web del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), para la solicitud N° 2014-014120.

Dentro del contenido de la mencionada comunicacioén, se
desprende lo siguiente:

“"Hoy, por insfrucciones expresas de mi mandante,
desisto de la contestacidén presentada.

Vistas las razones y argumentaciones antes
expuestas, solicito respetuosamente, Ciudadano
Registrador, deje sin efecto el framite de registro
de la solicitud No. 14120-2014, para la marca
DUREXYL, plenamente identificada al comienzo de

este escrito.” (Resaltado que destaco)
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De lo anterior se desprende la voluntad inequivoca del
solicitante marcario de desistir de su trdmite de registro de
marca. Es preciso sefalar que los lapsos de oposicién vy su
respectiva contestacién no son incidencias djenas, sino
etapas integrantes del procedimiento. En consecuencia, Ia
falta de contestacion o el desistimiento de la oposicidn
provocan la caducidad del proceso y la extincion de la
instancia, con la pérdida de la prioridad marcaria. Asi se
declara.

Como colorario de lo anterior, al quedar acreditada lo
voluntad del administrado de desistir del procedimiento,
resulta ineludible para esta Alzada Administrativa, declarar
que el organo registral omitié valorar esta circunstancia de
hecho, la cual consta en el expediente administrativo.

Al prescindir de un elemento real determinante el organo
registral debid poner fin al procedimiento, razén por la cual
operd el vicio de falso supuesto de hecho, por cuanto su
decisibn no se corresponde con la documentacién
contenida en el expediente administrativo. 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 Administraciés
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PUblica4 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
el ciudadano MANUEL POLANCO, venezolano, mayor de
edad, civimente habil, fitular de la cédula de identidad N°
V- 5.314.605, abogado en ejercicio, inscrito en el
INPREABOGADO N° 18.109, actuando con el cardcter de
Apoderado de la sociedad mercantil norteamericana LRC
PRODUCTS LIMITED.

SEGUNDO: REVOCA, en todas y cada una de sus partes el
acto administrativo contenido en la Resolucidén N° 648 de
fecha 02/10/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 647 en fecha 02/12/2025, emanada por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
correspondiente con la solicitud N° 2014-014120.

TERCERO: SE EXTINGUE, el procedimiento de registro de la
solicitud N° 2014-014120 de la marca DUREXYL.

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 decisibn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, segun lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccidn Contencioso

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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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.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiquese la presente decision e
Industrial.

el Boletin §e la Propiedad

Notifiquese.

LUIS ANTONIO
Ministro del P

fecha 22 de junio de 2010.
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