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MIPPCON/DM-N° () 1§ -
= Caracas, [§ § MAY 2005

ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 07/01/2025, la ciudadana MARIA DEL ROSARIO
QUINTERO, venezolana, de profesion Abogado, 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
Legal de la Sociedad Mercanti GILDA ALIMENTOS, C.A.,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, tres (03] Recursos Jerdrquicos contra el Acto
Administrativo, emanado por el SERVICIO AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), contenido en la Resolucion N°
856 de fecha 26/11/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N°® 637 en fecha 11/12/2024, que declard
SIN LUGAR, los Recursos de Reconsideracion interpuestos
contra la Resolucion 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, los escritos de Oposicion,
de las marcas otorgadas o la sociedad mercanti GOMBY
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, S.A., que a continuacion se
especifican:
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SOLICITANTE
GOMBY INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, C.A.

N° SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE
!

DRILO 46 Nac. | Café, té, cacao, azicar,
(Disefio) 30 Int. | fapioca, sagu, suceddneos del
café, harinas y preparaciones

1 | 2015-008678

; hechas de cereales, pan,
2 | 2015-008679 rBUT_'S 46 Nac. | pasteleria y confiteria, helados
(Diseno) 301Int. | comestibles, miel, jarabe de

| melaza, levadura, polvos para
= esponjar, sal, mostaza, vinagre,
MENTIS 46 Nac. | &PoN 9

3 | 2015-008682 (D) 301Nt salsas .(conc.jimen’ros),
especias, hielo.

Por considerar que ‘no se encuentran incursas en la causal
establecida en el numeral 11, del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industriall.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los tres (03) Recursos
Jerdrquicos, se ejercen confra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucion N° 856 de fecha 26/11/2024,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 837 en

1 Vid.: Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25,227 de fecha
10/12/1956

3 Tomo XVIII .,
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fecha 11/12/2024, emanada por el SERVICIO AUTONOMO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue
dictado por un érgano dependiente jerdrquicamente de este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo
esta Alzada el érgano superior jerdrquico, en consecuencia,

- . compete su conocimiento. Asi se decide.

|
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 637 en fecha 11/12/2024, fecha esta
corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 22-2024,

2 Vid. Gaceta Oficial de |la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, haciendo el cdlculo correspondiente de los quince
(18) dias hdbiles para interponer el Recurso Jerdrguico
establecido en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso
comienzo el dia 12/12/2024, culminando el dia 07/01/2025,
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los tres (03)
Recursos Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 07/01/2025
y, haciendo el contraste debido de esta fecha para con la
fecha limite arriba indicada, se concluye, que la interposicion
de los Recursos Jerdrquicos, se efectud en tiempo hdbil. Asi se
declara.

]
ANTECEDENTES

En fecha 15/06/2015, la sociedad mercantil venezolana
GOMBY INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, C.A., solicité ante el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las
siguientes marcas:
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SOLICITANTE
GOMBY INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, C.A.
N° SOLICITUD MARCA TIPO CLASE DISTINGUE
— Café, té, cacao,
DRILO 4 : Jjear, i :
1 | 2015:008478 - de 6 Nac c:zu'car fClpI'OCCl
(Disefio) 30 Int. sagu, sucedaneos
Producto " ;
del café, harinas vy
NABTG prepdraciones
| h
o | 9015008479 : FI_!UTJS s 46 Nac. echas de
(Diseno) 30 Int. cereales, pan,
Producto -
pasteleria y
o confiteria, helados
comestibles, miel,
3 | 2015008682 | MENTIS de g o i
(Disefio) 30 Int. jarabe de melazg,
Producto
levadurg, ...

En fecha 27/06/2016, mediante Resoluciones bajo los nimeros:
094 y 123, publicadas en los Boletines de la Propiedad Industrial
bajo los nUmeros: 564 y 565, en fechas 07/07/2016 y 09/08/2016,
respectivamente, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), en cumplimiento con lo establecido en los
articulos 70, 71 y 76 de la Ley de Propiedad Industrial, ORDENA
LA PUBLICACION de las marcas mencionadas, a los fines que,
todo aquel interesado pueda objetar la solicitud y OPONERSE o
la concesién de la marca.
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Posteriormente, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), recibe escritos de Oposicién al registro de las
marcas mencionadas, segun el siguiente orden:

FECHA
N° DE SOLICITUD MARCA Oli’hgps':f ;’: A
OPOSICION
DRILO
1 17/08/2016 2015-008678 y A GILDA ALIMENTOS, C.A.
(Disefo)
2 15/06/2015 2015-008679 FBUT_’S GILDA ALIMENTOS, C.A.
| (Diseno)
\ PERFETTI VAN MELLE
17/08/2016 ' BENELUX B.V.
3 17/08/2016 2015-008682 M.ENIIS GILDA ALIMENTOS, C.A.
(Disefio)
19/08/2016 | INVECINE, C.A.

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 Autdbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), decide OTORGAR EL REGISTRO de |las marcas solicitadas
por la sociedad mercantii GOMBY INDUSTRIAS ALIMENTICIAS,
C.A., por considerar que no se encuenitran incursas en las
causales de irregistrabilidad alegada por los oponentes.

En fecha 12/11/2024, |a sociedad mercantil venezolana GILDA
ALIMENTOS, C.A., ejerce fres (3) Recurso de Reconsideracion,
una por cada expediente, contra la decisidon anterior.

7 Tomo XVIII, -
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En fecha 26/11/2024, mediante Resolucion N° 856, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 637, de fecha
11/12/2024, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR, los Recursos de Reconsideracion
interpuestos  y, en consecuencia, CONFIRMA el acto
impugnado.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, alega en sus escritos lo siguiente:

Que, el objeto de su recurso, refiere a la marca “"GOMBY", la
cual, funge como uno de los elementos identificadores que
integran la marca objetada.

Que, la marca “GOMBY” (objetada), presenta parecido,
grafico, fonético e identidad de uso de productos para con la
marca registrada “POMBY”, propiedad de La Recurrente.

Que, se hace evidente la violacién al principio de prelacion de
registro marcario, ya que La Recurrente, posee varios registros
de su propiedad con la marca “POMBY", vigentes bajo los
numeros: 49.549; P-290.882; P-318.654; 52.551; P-376.929; L-
014.144, concedidas con anterioridad a la marca impugnada
“"GOMBY".

]:.:;: VANT O
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Que, en virtud de las semejanzas anftes senaladas, se
materializa el riesgo de confusion por parte del publico
consumidor, en cuanto a la procedencia empresarial de la
marca, configurdndose lo que se conoce como confusion
indirecta, toda vez que, el competidor o empresa que obtuvo
el registro posterior y que es objetado, se aprovecharia en
forma ilegitima del prestigio y reconocimiento obtenido de su
marca previamente registrada.

Que, la marca es del tipo mixta, y que, como tal, se debe
analizar sus elementos integradores, senalando que, si bien es
cierto que existen dos y hasta cuatro niveles de identificacion
de la marca objetada, se debe tomar en cuenta que, en el
primero de ellos, destaca el signo “GOMBY".

Que el mencionado signo “GOMBY”, resalta del conjunto
marcario, como elemento distintivo, tanto por la posicidon en la
gue estd integrada en la marca mixta, por estar en la primera
linea de identificacidn, como por su tamano y color que o
resalta.

Que, el signo “GOMBY”, es el que imprime fuerza distintiva a las
marcas objetadas, siendo que los demds elementos
intfegradores, se diluyen por aguel.
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v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que
conforman el expediente administrativo, esta Alzada pasa a
pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por La Recurrente,
en los términos siguientes:

Se aprecia que La Recurrente, argumenta que el signo
“GOMBY”, posee parecido fonético y grdfico e identidad de
productos, para con la marca de su propiedad, previamente
registrada denominada “POMBY”.

Por otfra parte, se observa que el argumento senalado con
relacion a las marcas concedidas, son del tipo mixtas, es decir,
que estdn conformadas por dos © mds elementos, donde el
signo “GOMBY”, se destaca, aseverando La Recurrente que,
posee una fuerza distintiva que disminuye la capacidad
identificadora del conjunto marcario.

Ahora bien, visto lo anterior, esta Alzada considera necesario
establecer una comparaciéon grdfica y fonética de las marcas
en conflicto, asi como también, su correspondencia a Ia
tipologia mixta en los términos expuestos, para determinar, si la
denuncia es procedente.

10
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En este orden de ideas, las marcas registradas objeto de
impugnacion, en comparacién con la marca alegada con
registro previo, son las siguientes:

MARCAS IMPUGNADAS
POR LA RECURRENTE

MARCA REGISTRADA
PREVIAMENTE
POR LA RECURRENTE

N° SOLICITUD MARCA MARCA
1 2015-008678 DRILO
2 2015-008679 FRUTIS Vs POMBY
3 | 2015008682 |' MENTIS

De la comparacion grdfica, se verifica que las marcas
registradas, corresponden a los signos: a) DRILO; b) FRUTIS, y c)
MENTIS, vy, al efectuar el contraste con la marca previamente
registrada, denominada “POMBY”, se aprecia que, no existe
parecido alguno, en forma grdfica y fonética para con esta
Ultima, razén por la cual, el argumento de similitud y confusion
queda desechado. Asi se decide.

En lo que respecta al argumento que califica a las marcas
impugnadas como mixtas, senald que dentro de sus elementos

11
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integradores, uno de ellos se asemejq, significativamente con
la marca “POMBY".

En este sentido, esta Alzada trae a colacién el concepto de
tipologia de marcas, a los fines de determinar, si es procedente
la denuncia.

A tal efecto, tenemos que:

“Una marca mixta, es aquella que combina
elementos denominativos (nombre de la marca) con
elementos grdficos (logotipo, disefos, dibujos, etc.).
En ofras palabras, es una marca que no solo utiliza un
nombre o una palabra para identificar un producto o
servicio, sino que también, incluye un simbolo, un
disefio o cualquier ofro elemento visual para
diferenciarlo.”

(Fuente: Internet, Wikipedia)

De la cita se desprende que, una marca es mixta, cuando estd
infegrada por dos (2) o mds elementos que la configuran, bien
sean imdgenes, simbolos, dibujos, palabras, graficos, nUmeros o
letras, siendo que su examen, debe hacerse en todo su
conjunto, y no pok separado, pues es asi que estd presentada
al publico consumidor.

No obstante, existe una excepcion a la regla, la cual se
verifica, cuando se configura el hecho de que uno de los

11
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elementos integradores de la marca mixta, resalta de los
demds componentes, ocasionando gque se disminuya la fuerza
distintiva del conjunto marcario en si.

Esto conlleva a que la cdlificacidn como marca mixta, pierda
distincién al comparar el elemento resaltante con el signo ya
registrado, presentdndose la similitud grdfica y fonética, que lo
hace encuadrar en los supuestos de hecho previstos en el
numeral 11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
como causal de irregistrabilidad.

Esta Alzada administrativa considera que las marcas objeto de
impugnacién, obedecen a la tipologia mixta, las cuales,
analizadas en su tofalidad, no ocasiona similitud grdfica vy
fonética como causal de improcedencia de registro para con
la marca propiedad de La Recurrente, por o que, en
consecuencia, concuerda con el examen efectuado por el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el
que otorga su registro. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atfribuciones que le confiere
el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y

13 Tomo XVIIl
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Fuerza de Ley Orgdnica de la Administraciéon Publicad en
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, de
profesiobn Abogado, fitular de la cédula de identfidad 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 Legal de la Sociedad Mercantil GILDA
ALIMENTOS, C.A.

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

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la presente decisidon
podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 23
de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa4 concatenado con el numeral 1 del arficulo 32

x

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

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junico de 2010.
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ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacién.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiguese la presente decisién en el Boletin de la Propiedad
Industrial.

Notifiquese.
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