REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
214°, 165° y 25°

Resolucién N° 854

Visto: Que la solicitud de caducidad por no uso ejercida de conformidad con
la Ley de Propiedad Industrial del signo marcario que se especifica mas adelante,
fue debidamente notificado en el Boletin de la Propiedad Industrial que se sefala

junto al aludido signo marcario en el cuadro que continua:

Registro Fecha de Clase Marca Titular Fecha Solic. | Notificacion
g Registro Caducidad en BPI
CARLOS
ENRIQUE
S074908 23/12/2021 45 INT WSO QUINONES 10/01/2024 635
PEREZ

Visto: Que el titular de la marca antes sefialada no present6 escrito de defensa

dentro del lapso otorgado para ello, se pasa a decidir en los siguientes términos:
.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma
sustantiva aplicable, tomando en consideracion que la constitucién del derecho del

registro marcario antes identificado, ocurrié en diciembre 2021.

En este sentido, considera este 6rgano administrativo que la norma sustantiva
aplicable al presente caso resulta ser la Ley de Propiedad Industrial, por ser la
norma vigente al momento de interponer la accion de caducidad de las marcas antes

identificadas.

Il.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud relativa a caducidad por no uso contra el
titular de la marca antes identificada, en aplicacion del literal “d” del articulo 36 de la
Ley de Propiedad Industrial, es pertinente establecer la competencia de este

Registro.

Ahora bien, la caducidad prevista en el literal “d” del articulo 36 de la Ley de
Propiedad Industrial para que el registro de una marca quede sin efecto no opera
de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso de la marca, por lo cual

requiere del pronunciamiento del drgano competente para el registro de las marcas.

18 Tomo XII



En este sentido, de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Propiedad Industrial,
todo lo relativo a la propiedad industrial estara a cargo del Registro de la Propiedad
Industrial, por lo que al ser las declaratorias de caducidad de una marca un asunto
relativo a la materia que conoce este 6rgano administrativo, SE DECLARA
COMPETENTE. ASi SE DECIDE.

lll.- FUNDAMENTACION

Vencido como se encuentra el lapso en el procedimiento de caducidad contra el
titular de la marca antes senalada, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a

resolver en los siguientes términos:

La caducidad por no uso de una marca comercial se refiere a la pérdida de derechos
sobre la marca debido a la falta de actividad comercial asociada a la marca
registrada. Supuesto establecido en el literal “d” del articulo 36 de la Ley de
Propiedad Industrial, estableciéndose como condicién el lapso de dos (2) afos sin

uso de la marca desde el registro de la misma.

El fundamento que subyace en la caducidad por no uso de una marca es promover
la eficiencia en el sistema de la propiedad intelectual, evitando que las marcas
registradas queden inactivas durante periodos prolongados, en el caso de la Ley de
Propiedad Industrial por el lapso de dos (2) anos, situacidon que bloquearia el uso
de signos y nombres por quienes realmente van a participar en el mercado. Al
establecerse condiciones de uso se fomenta la proteccion de las marcas que
realmente se encuentran activas en la identificacién de bienes y servicios que son
demandados por los consumidores, cumpliéndose de esta manera con los derechos
y garantias establecidos en los articulos 98,112 y 118 de la Constitucion de la

Republica Bolivariana de Venezuela.

En el caso que se evalua en la presente decisidon, el lapso de dos afos se
computaria previo a la fecha de interposicion de la solicitud de caducidad por no

uso, que se indica para la marca cuya caducidad se solicita.

Ahora bien, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que la carga de la
prueba que desvirtue el hecho negativo alegado (no uso de la marca por el lapso de
dos anos) recae en el titular de la marca, en atencion a la aplicacion del principio de
facilidad de la prueba. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciacion del
procedimiento que la ha usado durante el lapso de dos (2) afos consecutivos, que
se computan precedentes a la fecha en que se inicie la accién de caducidad; es

deber de este 6rgano administrativo declarar la caducidad del registro de la marca.

Asi las cosas, en el caso que se evaliua en esta Resolucién, tomando en

consideracion que el titular de la marca identificado ut supra no presentdé prueba
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alguna que demostrara el uso de las marcas, por el periodo de dos (2) afios
consecutivos y precedentes a la fecha en que se presento la solicitud de caducidad,
este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condicion
establecida en el literal “d” del articulo 36 de la Ley de Propiedad Industrial y por
tanto debe DECLARAR LA CADUCIDAD del registro marcario que se identifica a

continuacion:

Registro Fecha de Clase Marca Titular Fecha Solic. | Notificacion
g Registro Caducidad en BPI
CARLOS
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PEREZ
IV.- RESUELVE

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente

decision, este Registro de la Propiedad Industrial declara:

1.- Su competencia para resolver la solicitud de caducidad por falta de uso contra el

titular de la marca identificado en el inicio de esta Resolucion.

2.- LA CADUCIDAD, en aplicacion del literal “d” del articulo 36 de la Ley de
Propiedad Industrial, del registro marcario que se identifica a continuacioén, y en

consecuencia sin efecto juridico alguno el mencionado registro:

X Fecha de . Fecha Solic. | Notificacion
Registro Registro Clase Marca Titular Caducidad en BPI
CARLOS
ENRIQUE
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3.- Se notifica a la parte interesada que de acuerdo a lo previsto en el articulo 94 de
la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, contra el presente Acto
Administrativo podran ejercer el Recurso de Reconsideracion por ante este
Despacho, dentro del lapso de quince (15) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha de la publicacién del presente Boletin o bien el Recurso Contencioso
Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 numeral 5
en concordancia con el articulo 32 numeral 1, ambos de la Ley Organica de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180)

dias continuos.
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Los lapsos para el ejercicio de recursos antes alados se contaran a partir de

la fecha de publicacion de Jd presente Providencia Admihigtrativa en el Boletin de la

Propiedad Industrial.

Comuniquese y Publiguese,

aw ariana de

Hendrick J. Perdogmo Colmenares

Director (E) del Registro de ropiedad Industrial
Servicio Auténomo de la Propie ndustrial (SAPI)
esignado mediante Resolucion N° 055/2023 echa 07/09/2023,
publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
\ N° 42.720 del 22/09/2023
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