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ANOS 215°, 164°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 03/09/2025, la ciudadana CAROLINA DEL PILAR
SOCORRO SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente
hdbil en derecho vy ftitular de la cédula de identidad N°
V.-7.786.450, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 28.949,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil venezolana OCTAGONO PUBLICIDAD,
C.A., INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso lJerdrquico confra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Autdonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidn N°
456 de fecha 08/07/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 644 en fecha 14/08/2025, que
declard SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion contra la
Resolucion N° 327 de fecha 23/05/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025
que NIEGA la oposicion interpuesta vy, por tanto, concede el
registro de la marca BOSS, solicitado por la sociedad
mercantil norteamericana HUGO BOSS TRADE MARK
MANAGEMENT GMBH & CO, GK., mediante solicitud N° 2021-
002382 en clase ? Internacional, para distinguir: Gafas y sus
partes, estuches para gafas, estuches para teléfonos moviles,
estuches para portdtiles, relojes inteligentes, y software, entre
ofros.
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|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucién N° 454 de fecha 08/07/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fecha
14/08/2025, emanada por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI).

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

i
ADMISIBILIDAD

Visto y andalizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia gue cumple con los exiremos 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.

I Vid. Gacefa Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.

85




@?—gbﬂ%fa Chpltwartienc de @é;gj'mér
lliristeria del Ghiter G e;;;’m’ax
de %{Ixmemﬁv ._‘:} }Q{'cm(zf'

Al respecto, el acto impugnhado, fue efectivamente
Notificado a La Recurrente, sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD C.A., mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 644 en fecha 14/08/2025, fecha estq,
corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 08-2025,
emanado por el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, de conformidad con el mencionado Aviso
Oficial, los guince (15) dias hdbiles para interponer el Recurso
Jerdrquico, previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, comienza a partir del dia
15/08/2025, culminando el dia 04/09/2025, ambas fechas
inclusive.

En este orden de ideas, al constatar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 03/09/2025 antes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposicion
del Recurso Jerdrquico, se efectud en tiempo hdbil para ello.
Asi se declara.
Il
ANTECEDENTES

En fecha 16/04/2021, la sociedad mercantii HUGO BOSS
TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO, GK, solicitd ante el
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca BOSS, en clase 9 Internacional para
distinguir: Gafas y sus partes, estuches para gafas, estuches
para teléfonos moviles, estuches para portdatiles, relojes
inteligentes y software, aplicaciones maoviles, rastreadores de
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actividad portatiles, boligrafos electrénicos, auriculares, entre
ofros.

En fecha 21/02/2022, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° 614 ORDENA LA
PUBLICACION de la marca, a los fines de su OPOSICION por
los terceros interesados.

En fecha 01/04/2022, la sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD, C.A., interpone escrito de OPOSICION contra Ia
solicitud de registro de la marca BOSS, por considerar que se
encuentra incursa en los supuestos previstos en los numerales
11y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial?.

En fecha 13/07/2022, la sociedad mercantil BOSS TRADE
MARK MANAGEMENT GMBH & CO, GK da CONTESTACION a
la oposicion formulada.

En fecha 23/05/2025, mediante Resolucion N° 327, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642, en fecha
29/05/2025, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la Oposicion efectuada y, por
ende, CONCEDE EL REGISTRO de la marca solicitada.

En fecha 18/06/2025, la sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD, C.A., en lo adelante la Recurrente Opositora,
ejerce Recurso de Reconsideracién, contra la negativa
anterior. -

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25,227 de fecha
10/12/1956
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En fecha 08/07/2025, mediante Resolucion N° 456, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fecha
14/08/2025, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion y
ratifica el acto impugnado.

En fecha 03/09/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso Jerdrquico, contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que, la marca opositada, presenta similitud gréfica, fonética
y conceptual con la marca de su propiedad previamente
registrada, lo cual podra inducir a error o confusidon al
pUblico consumidor.

Alega que, para el momento oportuno de ejercer la
oposicion a la marca solicitada, su representada era y sigue
siendo fitular de una serie de marcas legales y similares a la
solicitada, las cuales enumera en su escrito.

Asimismo, solicita al Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), que sea negado el registro de la marca
BOSS, solicitada en clase 9 internacional, por encontrarse
incursa en los supuestos de irregistrabilidad previstos en los
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numerales 11 y 12 el articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial.

Sostiene que, la confundibiidad o confusidn entre Ias
marcas, vulnera el principio de lealtad comercial y
tfransparencia que debe regir en el comercio, pues en el
registro marcario, prevalece preferentemente la tutela al
concepto "pro consumitore”, y es a quien se debe proteger
en estas circunstancias.

Asevera que, al pronunciarse la marca “BOSS”, (opositada y
concedida), crea una confusién fonética y visual con la
marca BOOST, (oponente, previamente registrada) por
ende, sefala que el aspecto fonético de las marcas, es un
factor clave en su evaluacién.

Senala que, esto cobra especial relevancia en situaciones
donde la marca se escucha en lugar de visualizarse como
en anuncios de audio o en conversaciones cotidianas sobre
marcas, como podria suceder en el presente caso.

Afrma que, la pronunciacién puede ser correcta o
deformada; lo que importa es cudl es la pronunciacion que
una parte considerable del publico efectUa de la palabra
en cuestion, lo cual estableceria en el consumidor la
confusion inadvertida con marcas ya establecidas en el
mercado y vulnerar asi, los derechos de marca.

Finalmente alega que, siendo las marcas registradas
propiedad de la sociedad mercanti OCTAGONO
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PUBLICIDAD:; C.A., le asiste el principio marcario del registro
previo o signo priori, por lo que considera que este principio,
deben ser aplicado para determinar que la marca “BOSS”,
(opositada y concedida), no puede ser objeto de registro,
por existir la marca BOOST (oponente y previamente
registradal).

V'
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados, esta Alzada considera
conveniente, andlizar los hechos que conforman el caso y
confrontar su  correspondencia con el derecho, para
determinar de esta manera si, los alegatos expuestos por La
Recurrente Opositora, son procedentes.

En este orden de ideas se tiene que, La Recurrente Opositora
alega como argumento capital la triple identidad marcaria
de la marca opositada para con su marca previamente
registfrada, asi como también, la potencialidad de incurrir en
error de procedencia marcaria por parte del publico
consumidor, hechos estos que conforma los supuestos de
improcedencia contenidos en los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se
cita:

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

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

12) la que pueda prestarse a confusidn 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 sefalados, debemos
indicar que, el supuesto del numeral 11, establece a su vez g
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 vy fonético con otra
marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere al uso o
destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en
los mismos o andlogos productos con otra ya registrada.

Con respecto al numeral 12, se fienen (03) fres supuestos de
hechos 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, debemos sefalar que, el supuesto
indicado en el literal a), establece el hecho de presentar la

friple identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal
b), prevé la viabilidad de presentar una falsa procedencia
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tanto geogrdfica como patronal de la marca, y el supuesto
indicado en el literal ¢), indica el hecho de indicar
elementos constitutivos del producto que no existen o no
presenta 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 inversion en publicidad vy
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.

En el presente caso, debemos sefalar lo establecido en el
numeral 11 del articulo 33 ejusdem, el primer supuesto de
hecho mencionado, es decir, el parecido grdfico y fonético,
esta Alzada aprecia que, a simple vista, ambas marcas:
“BOOST" (oponente y registrada) vs “BOSS" (opositada vy
concedida), Unicamente se diferencian en su parte grafica
con la ultima letra, que es la letra "“T", la cual, no aporta
fuerza distintiva significativa en su fonética, lo que configura
el primer supuesto de hecho mencionado por la norma.

Por ofra parte, en lo que respecta al segundo supuesto de
hecho mencionado, es decir, el uso marcario de los signos
en conflicto, esta Alzada aprecia gque, revisado como han
sido las actas que conforma el expediente administrativo del
caso, se constaté efectivamente que, la Recurrente
Opositora NO IDENTIFICA en su escrito de oposicién, como
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en el Recurso de Reconsideracion y Jerdrquico, el destino de
los productos o servicios que le da a su marca BOOST, asi
como tampoco, no identifica con imdgenes u otro elemento
probatorio si su marca estd siendo efectivamente utilizada vy
los productos que se aplican, o por lo menos un
comparativo de imdgenes entre las marcas para establecer
el parecido.

Como corolario de lo anterior, se debe advertir a La
Recurrente Opositora que, el simple hecho de registrar una
marca en un clasificador marcario, no le da el derecho a
explotar todo el clasificador, por cuanto el registro marcario,
opera exclusivamente en los productos que la solicitante
mencione o identifica en su peticidn de registro, Asi se
declara.

En funcion de lo planteado, esta Alzada encuentra que al
faltar elementos de prueba gue permitan verificar los hechos
alegados por La Recurrente Opositora, que presuntamente,
encuadran en el supuesto de improcedencia de registro
establecido en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, se observa que al no identificar en sus
escrifos el uso o destino marcario empleado, mal puede la
administracién determinar que sean el mismo uso marcario
de la marca opositada. Asi se declara.

En fuerza del razonamiento anterior, esta Alzada encuentra

forzoso declarar improcedente el argumento que por este
particular interpone La Recurrente Opositora. Asi se decide.
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Siguiendo en este orden de ideas, debemos sehalar que en
lo que respecto al supuesto de improcedencia contenido en
el numeral 12 del articulo 33 eiusdem, esta Alzada senala
gue La Recurrente Opositora, al no aportar elementos de
prueba que permitan efectuar una comparacién marcaria,
hace forzoso declarar improcedente lo alegado por este
particular. Asf también se decide.

VI
DECISION

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SANCHEZ,
venezolana, civimente hdbil en derecho, titular de la cédula
de identfidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO
bajo el N° 28.949, actuando con el cardcter de Apoderada

Legal de la sociedad mercanti OCTAGONO PUBLICIDAD,
C.A.,

3Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto
Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 eiusdem, se advierte que la
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccidn Contencioso Administrativa* concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 Ibidem, dentfro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

su oficiha de origen.

Devuélvase el expediente origin

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

Notifiquese. ...

\\__‘-‘H-——_-—_/‘/
LUIS ANTONIG

Ministro del Poder Pog
Decreto N° 4.914, de

G.O.R.B.V. N° 6.794, Extradrdinario\g,esa mis 2
%’ODEL@"‘&

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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a“ Ministerio del Poder Poputar de
" | COMERCIO NACIONAL

VENEZUELA

OFICIO/CJ/ N° 006-2026

Caracas, 12 de enero de 2026.

Ciudadana:

CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SANCHEZ
C.l. N° \V-7.786.450

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 para el Comercio
Nacional, mediante Resolucion identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 006 de fecha 07/01/2028, declard: PRIMERO: SIN
LUGAR, el Recurso Jerarquico interpuesto por la ciudadana CAROLINA DEL
PILAR SOCORRO SANCHEZ , venezolana mayor de edad, civiimente habil
en derecho vy titular de la cedula de identidad N° 7.786.450, actuando con el

caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercanti OCTAGONO
PUBLICIDAD C.A., la solicitud de registro N° 2021-002382, marca “BOSS”

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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?,

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

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

Notificado:

C.I.N°

Fecha:

Hora:




“ Ministerio del Poder Popular de
BN 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 Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional, seglin Decreto N° 4.797 de fecha 27 de marzo
de 2023, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 42597 de la misma fecha, CERTIFICO: Que las
presentes copias fotostaticas constantes de doce (12) folios, son
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al expediente
administrativo relacionado con el Recurso Jerarquico interpuesto por la
ciudadana: CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SANCHEZ, titular de la
Cédula de Identidad N° V-7.786.450, actuando como Apoderada de Ia
sociedad mercanti “OCTAGONO PUBLICIDAD C.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 Resolucion N° 456 de fecha
08/07/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644,
en fecha 14/08/2025, correspondientes a la solicitud de registro de
marca "BOSS", solicitud de registro N° 2021-002382 clase 09
nomenclator internacional, los cuales reposan en los archivos de la
Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional.

Ministerio del Poder Popular de C

Decreto N° 4.797 de fecha 2
G.O.R.B.V. N° 42,597 de esa misma




