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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 11/02/2025, lo ciudodana Patricia Hoet Limbourg,
venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326,
Agente de la Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
MULTI BRANDS, C.A., INTERPUSO, ante este Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico
contra el Acto Administrativo emanado del SERVICIO
AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), contenido
en la Resolucion N° 60 de fecha 06/01/2025, publicada en el
Boletin de la Propieddd' Industrial N° 638 en fecha
21/01/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion, interpuesto contra la Resolucidon N° 771, de
fecha 02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial - N° 636 de fecha 12/11/2024, que declard SIN
LUGAR, el escrito de OPOSICION al otorgamiento del registro
de la marca comercial “ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.",
solicitada por la sociedad mercantii venezolona
ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A., mediante el trdmite N° 2007-
000857 en clase 09 Internacional, para distinguir: “materiales
y productos eléctricos, enchufes, balastos, fransformadores,
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conectores.”, OTORGANDO a esta Ultima, el registro de la
marca.

!
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce
contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucion N°
60 de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21/01/2025, emitida por
el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

Il
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a La Recurrente que se opone al Registro,
mediante publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial
N° 638, de fecha 21/01/2025, fecha esta corroborada, por el
Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025, emanado por el
Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

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

i
ANTECEDENTES

En fecha 08/02/2007, mediante trdmite N° 2007-000859, |a
sociedad mercantil venezolona ELECTROSON INDUSTRIAL,

1 vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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C.A., solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca “ELECTROSON
INDUSTRIAL, C.A.”, en clase 09 Internacional para distinguir: -
“materiales y productos eléctricos, enchufes, balastos,
fransformadores, conectores.”

En fecha 21/08/2007, mediante Resolucion N° 427 Publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 480 en fecha
24/10/2007, El Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), ordend la publicacion de la marca “ELECTROSON
INDUSTRIAL, C.A.”, a los fines que todo aquel que se
considere afectado por su registro, ejerciera el derecho de
OPOSICION.

En fecha 18/05/2007, la ciudadana MAGDALY JOSEFINA
SANCHEZ ARANGUREN, titular de la cédula de identidad N°
V.- 7.976.725, Agente de la Propiedad Industrial N° 2441,
actuando con el cardcter de representante legal del
ciudadano SEDD IBRAHIN MANSOUR HAMMAD, titular de la
cédula de identidad N° V.-12.102.788, quien es propietario
de la marca “ELECTROSONIC”, en lo adelante La Recurrente
Opositora, interpone escrito de OPOSICION al registro de la
marca solicitada “ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.”, por
considerarla  fonética, grdfica y conceptualmente
confundible con su marca previamente registrada.
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En fecha 09/01/2008, la sociedad mercantil ELECTROSON
COMERCIAL, C.A., da contestacién a la Oposicion
formulada.

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

En fecha 02/12/2024, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso de Reconsideracién contra la negativa anterior.

En fecha 06/01/2024, mediante Resolucion N° 60, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638, en fecha
21/01/2025, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion

interpuesto y, por tanto, CONFIRMA el Acto recurrido que
concede el registro de la marca.

En fecha 11/02/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formall
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior,

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositorg al registro, denuncia el hecho de
que existe parecido grdfico y fonético, asi como identidad ™
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de destino de productos de la marca a la que hace
oposicion, en comparacion con la marca de su propiedad
previamente registrada.

Refuerza su argumento, senalando la existencia del
elemento dominante en la visualizacién de las marcas en
conflicto, lo cual, a su criterio, induce en el publico
consumidor a error en la adquisicion de los productos
asociados ala marca, y al efecto, expresa:

“... debido a que el elemento dominante entre
ambas denominaciones es “ELECTROSON" 'y
“ELECTROSONIC” respectivamente, pues es [o
primero en lo que se fija el consumidor a la hora de
identificar ambas marcas sin prestar atencién al
elemento adicional “INDUSTRIAL"."

()

“ consideramos que existe un parecido casi
idéntico entre las denominaciones (...] por lo que
ambas marcas no pudieran coexistir - en el
mercado y podrian inducir al consumidor a un
error, creyendo que se trata del mismo propietario
para ambas marcas,..."

(Resaltadoy subrayado gue destaco)

Asimismo, trae a colacién la doctrina  administrativa
emanada por el érgano registral que refiere al caso de las

| . _ R ‘
P 9 ° " e
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“La doctrina ha establecido el principio de
élement vedette o elemento dominante, es decir,
aquel elemento integrante del conjunto de Ila
marca que atrae o capta toda la atencion del
signo completo (CABANELLAS, G. “Derecho de
Marcas" Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 42) y

e A

en este senfido se observa en relacion con la
marca solicitada, que a pesar de ser un signo
compuesto por dos elementos denominativos
destaca de manera preponderante el termino
BROADWAY, razén ésta que incrementa Ila
posibilidad de riesgo de confusidn entre los signos
en conflicto.”

(Resaltado que destaco).

et P
- o T 1 R AU T

Con base a todo lo expuesto, denuncia que la marca
opositada, se encuentra incursa en las causales impeditivas

de registro, previstas en los numerales 9 y 11 del articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial.

B ]

v
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En virtud que Ila denuncia se cenfra, en que la

administracidn marcaria no tomoé en cuenta el hecho que

2 22 Vid. Resolucion de fecha 27/05/2003, publicada en la pdgina 262, tomo V, Boletin
de la Propiedad Industrial N© 457 de fecha 27/06/2003.
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existe un registro previo de marca otorgado a La Recurrente
Opositora, del cual, posee idénticas caracteristicas graficas,
fonéticas y conceptuales para con la marca opositada o en
trdmite de registro, senalando a su vez, que tal identidad se
configura en el elemento dominante que las distingue. Esta
Alzada aprecia que dicha denuncia corresponde al vicio de
falso supuesto de hecho.

El falso supuesto de hecho se configura, cuando la
Administracién al dictar el Acto, fundamenta su decisidon en
hechos inexistentes, falsos, o que ocurrieron de manera
distinfa a la apreciada por el érgano, subsumiéndolos en
una norma juridica que no le corresponde.

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

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

En este orden de ideas tenemos que, del examen
comparativo efectuado a las marcas en conflicto, se
aprecia la confrontacion de una marca del tipo mixta, para
con otra previamente registrada del tipo denominativa. Ello
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asunto debatido, d los fines de deferminar la proceden
de la delacion.

Siguiendo con este orden de ideas, el Autor Fernando
Fuentes3 en su obra MANUAL DE LOS DER~ECHOS
INTELECTUALES, nos ilustra solore el tema, y al efecto sefiala:

“4.1.1. Los signos perceptibles por la vista

Marcas Denominativas o Verbales

Es aquella integrada por una o Vvarias letras,
digitos, ~ nGmeros,  palabras,  frases o
combinaciones de ellos que constituyen un
conjunto legible y pronunciable. El elemento
diferenciador es precisamente el término visual
qgue la compone (conforma). Es igualmente
visible por las denominaciones que integran la
marca, asi podrdn ser: Denominaciones de
Fantasia; Denominaciones Arbitrarias;
Denominaciones Evocativas o Sugestivas y
Denominaciones de Grafia Especial,

: (B

Marcas Mixtas o Compuestas

sy SR T
e R T T

Es aquella que estd conformada por una
combinacién de elementos denominativos y
figurativos, siendo protegible como un conjunto

3 Elemplo de este tipo de marcas lo conformq g

3 Fernando Fuentes Pinzén M
_ » Manual de los Derechos | tel
i ; Editores, C.A., - sle ]l T otuales, Vadel ey
i " Caracas Venezuela, 2006, pagina 118, anos
iy Yy i

B3 e e
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Marca Mc Donalds con sus famosos anillos
dorados o BMW con su escudo.”,

(Resaltado y subrayado que destaco).

De los conceptos citados, se desprende que una marca es
mixta, cuando estd conformada por varios elementos que
constituye en si un conjunto (grdficos, dibujos, figuras,
denominaciones, im&genes, numeros, letras, etc.) y por
tanto, su andlisis debe hacerse del conjunto completo y no
de sus partes integrantes por separado, pues es asi que estd
presentada al publico consumidor que, como tal, la
distingue en el mercado y por tanto la adquiere, a diferencia
de la marca denominativa, cuyo andlisis merece entre ofros
aspectos, constatar los parecidos graficos, fonéticos vy
conceptuales que la componen pard con ofras marcas
registradas.

En ambos casos, juega un papel preponderante el des’rirp o)
uso del signo, ya gque con ello se puede determinar, §| el
pUblico consumidor puede incurrir en error al confundl.r fe
procedencid empresarial  de la marca, o determinar
falsamente la existencia de una familio de marcas.

nalisis que se debe efectuar A las

bien, sobre el a S ‘
e ivas, nuestro MAximo tribunal ha

marcas mixtas y denominat
g - »
sentfado lo siguiente™
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« cabe reiterar qué €n materia de propiedad
industrial son  €sCasas las reglas con valor
permanente pard concluir en la confundibilidad
de marcas. Sin  embargo. la doctrina 'y la
jurisprudencia de esta Sala han establecido
determinados criterios para apreciar la semejanzd
entre marcas, los cuales no tienen un cardacter
taxativo sino meramente enunciativo y deberdn
ser aplicados a la luz de cada caso concreto (Vid.
Decisién Nro. 514, de fecha 3 de abril de 2001,
ratificada en la sentencia Nro. 72, del 22 de enero
de 2009, citada supra). La referida sentencia
expone lo siguiente:

“(...) a) La confundibilidad entre marcas debe ser
evidente y no el resultado de un andlisis por
separado de cada uno de los elementos que
integran la respectiva marca: la confusion debe
resultar pues, de la comparacion que se haga a

simple vista o de ser oida. En este examen debe

también apreciarse el impacto que pueda

producir el o los elementos que por resaltar
suficientemente dentro de su propio conjunto,
constituirian la imagen figurativa y/o fonética

caracteristica individualizadora a recordar por el
consumidor.

11
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Por otra parte, el autor Carlos Ferndndez Novoa en su obra
TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCASS nos ilustra en este
tema, a saber:

"...a la hora de comparar una marca mixta con
ofro signo distintivo, deben aplicarse tanto la
pauta de la visibn en conjunto como la ulterior
pauta antes expuesta; a_ saber. la de la
supremacia del elemento  dominante que
impregna  Ja  vision de conjunto  de la

carrespondiente _marca. Por consiguiente, de
manera paralela a lo que sucede en la hipdtesis
de la comparacién de las marcas denominativas
complejas, en el caso de que en la comparaciéon
entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el
elemento dominante de la pertinente marca mixta.

Como seguidamente se expone de ordinario, el
elemento dominante de una marca mixta estd
constituido por el componenie denominativo de la
misma. (..) cuando en la comparacion entre
signos distintivos participa una marca mixta, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el
elemento denominativo prevalece, por regla
general sobre el componente grdfico o figurativo
(...). La primacia de esta pauta se basa en que,
(...] ala hora de adquirir productos revestidos con
una marca grdfico-denominativa, el publico
demanda los productos en el comercio

«Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edicion,

A A Carlos &
5 FERNANDEZJNQVOR, =43 Madrid, Espafia, 2004, pég. 338 ¥ 339,

Marcial Pons, Ediciones Juridicas y Sociales,

12
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sefaldndolos por suU denominacion y no

gréficamente..."
(Resaltado que destaco).

De lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia
marcaria, hacen mencién al elemento resaltante de la
marca mixta, cuya sola existencia, constituye la excepciéon a

la regla del examen del conjunto.

Este tipo de casos se presenta comiUnmente, cuando la
marca mixta la conforma una parte denominativa o
principal, acompanada de otros elementos figurativos
(dibujos, nUmeros, imégenes, etc.), que no aportan en forma
suficiente la fuerza distintiva al conjunto marcario, por lo que
obliga su examen de fondo, el elemento resaltante. Asi se
declara.

En el caso que aqui nos ocupaq, se tiene que la presentacion

visual de la marca sujeta a oposicidon, nos permite establecer

que la denominacion “ELECTROSON”, se encuentra

distinguida en letras grandes que resaltan en forma
; significativa del resto conjunto marcario, siendo que la
| identificacion “INDUSTRIAL, C.A.”, se encuentra presentado
en letras pequenas, que no aporta cardcter distintivo.

Ahora bien, establecido como ha sido g existencia del
elemento resaltante de la marca mixtq sujeta a oposicién
que es la denominacion “ELECTROSON”, pasamos de

§o. e
T
i S

"-%‘.’—'
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En este sentido, tenemos que las marcas confrontadas
“ELECTROSON", (solicitada) vs “ELECTROSONIC”, (registradaq)
a simple vista, se aprecia que comparten identidad grdficay
fonética, diferencidndose Unicamente en las dos Ultimas
letras "I" y "C", agregadas al final de la marca registrada,
con lo cual, la identidad grdfica y fonética se considera
configurada, asi se establece.

En lo que respecta al uso o destino marcario, la marca sujeta
a oposicion se encuentra solicitada bajo la clasificacion
marcaria 09 internacional, Que distingue materiales
gléctricos y la marca previamente registrada se encuentra
registrada bajo la clasificacion 11 Internacional, que
distingue productos eléctricos, ambos usos, si bien es cierto
que corresponden a disfintas clasificaciones, fambién es

cierto que se complementan.

Et—omterior andiisis, Nos permite establecer que la marca
opositada se encuentra incursa en la causal prohibitiva de
registro establecida en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial. La cual se cita:

Ley de Propiedad Industrial:

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

e 14

\"‘?..'3 :q“

88 Tomo XIlI



@}M"/Ica- CBotwvartana do @45‘11:/(1
Sttnisterio ded Coclex m)lléur
do Bumercio Shelonad

(...)

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

Como se puede desprender de la cita, la horma establece
con meridiana claridad, dos supuestos de hecho para poder
ser aplicada, El Primero: Que refiere al parecido tanto
grafico como fonético con otra marca ya registrada, y El
Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada,
en los mismos o andlogos productos con otfra ya registradc.

Tal impedimento tiene su justificacién, precisamente =n
evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es el
hecho de la inversidon en publicidad y mercadeo que realiza
el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a
conocer en el mercado vy, por otra parte, evitar que el
publico consumidor incurra en error al establecer el origen
empresarial de la marca.

En virtud de lo anterior, esta Alzada administrativa
concuerda con la denuncia planteada por La Recurrente
opositora, constatando la existencia del vicio de falso
supuesto de hecho. Asi se decide.

15
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Vil
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
gjercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20
del articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgdnica de la Administracion Publicas, en concordancia
con lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por
la ciudadana Patricia Hoet Limbourg, venezolanag, titular de
la cédula de identidad N° V- 9.970.326, Agente de Ila
Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el cardcter de
Apoderada Legal de la sociedad mercantil MULTI BRANDS,
C.A.

SEGUNDO: Revoca el acto administrativo impugnado
contenido en la Resolucidn N° 60 de fecha 06/01/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 638 en
fecha 21/01/2025, y por tanto, deja sin efecto la concesion
del registro de la marca mixta “ELECTROSON INDUSTRIAL,
C.A.", otorgada mediante la Resolucidn N° 771, de fecha
02/11/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 636 de fecha 12/11/2024, ambas Resoluciones en lo que
respecta a la solicitud N° 2007-000859 perteneciente a la

6 VYid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecra
17 de noviembre de 2014
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sociedad mercantil ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A., en clase
09 Internacional, para distinguir: “materiales y productos
eléctricos, enchufes, balastos, transformadores, conectores.”

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original osuoficina de origen.

) de Comercio Nacional
s f |7

e fec a 03 de febrero de 2024
Zy/Extradrdinario de esq misma fecha
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