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. Caracas, _
15 DEC 2005

ANOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCION

En fecha 01/09/2025, la ciudadana KAREN INCERA DE BILBAO,
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil, abogada en
ejercicio, fitular de la cédula de idenfidad N° V.- 13.312.976,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 99.062, y Agente de la
Propiedad Industrial inscrita bajo el N° 3.651, actuando con el
cardicter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, INTERPUSO, ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico confra el Acto Administrativo, emanado del
Servicio Auténomo de la 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, que declard SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracion interpuesto contra la Resolucidon N° 327 de
fecha 23/05/2025, publicado en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025, que declard SIN LUGAR
el escrito de Oposicidon presentado contra el registro de la
marca mixta “JGB FLUOCARDENT TRIPLE ACCION MAX”,
solicitud N° 2021-009914, en clase 3 internacional, para
distinguir: “Dentifricos, cremas dentales, pastas dentales.”.
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucién N° 456 de fecha 08/07/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 44 en fecha 14/08/2025,
emanada por el Servicio Auténomo de g 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 jerarquico 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 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 nefificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la

' Vid. Gaceta Oficicl de la RepUblica de Venezuela Ne 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de

1981.
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Propiedad Industrial N° 644 de fecha 14/08/2025, fecha esta
corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 08-2025,
emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico,
comenzd el dia 15/08/2025 hasta el dia 04/09/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico,
fue interpuesto en fecha 01/09/2025, es decir, antes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye que se presentd en
tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

Hi
ANTECEDENTES

En fecha 10/12/2021, La sociedad mercantil colombiana JGB,
S.A., solicité ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca mixta JGB FLUO
CARDENT TRIPLE ACCION, en clase 3 Internacionadl para
distinguir: “Denfifricos, cremas denftales, pastas dentales.”

En fecha 25/07/2022, el Servicio Autdbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin de la Propiedad Industrial
N° 617, PUBLICA la marca como solicitada, a los fines que

terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de
OPOSICION.
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En fecha 25/08/2022, |a sociedad mercantil norteamericana
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, presenta escrito de
OPOSICION a la concesidn de la marea.

En fecha 03/11/2022, |a solicitante marcaria JGB, S.A., consignd
escrito de CONTESTACION a la oposicién anterior.

En fecha 23/05/2025, mediante Resolucién N° 327, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha
29/05/2025, el Servicio Auténomo de g Propiedad Intelectual
(SAPI), declara la oposicién SIN LUGAR Y, por tanto, concede el
registro de la marca solicitada.

En fecha 18/06/2025, |a sociedad mercantil norféo‘mericana
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, en lo adelante ‘“La
Recurrente Opositora”, consigna Recurso de Reconsideracion.

En fecha 08/07/2025, mediante Resolucién N° 458, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fecha
14/08/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion Y, por

fanto, confirma en todas sus partes el Acto Administrativo
impugnado.

En fecha 01/09/2025, |la Recurrente Opositorg gjerce
formalmente Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.
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vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora sefala en su escrito, lo siguiente:

“llama poderosamente la atencidén que el
mismo _dia de la enfrada en vigencia del
Boletin aparece en la cronologia de Ia
solicitud objetada el estatus REGISTRO DE
MARCA, por firdmite  WEPI: T0516850,
asigndndole el numero de registro P411524,
vigente hasta el 1§ de agosto de 2040,
confraviniendo lo establecido en la ley ya
que dicha resolucidn se encuenfra dentro
del lapso para ser recurrida por la parte
afectada.”

(Subrayado de La Recurrente Opositora
Resaltado que se destaca).

Por otra parte, y contrario a lo expuesto por el érgano registrall,
La Recurrente Opositora argumenta que, las marcas
confrontadas si poseen parecido grdfico, fonético vy
conceptual, asi como también, parecido figurativo, gracias al
disefic caracteristico en la presentacion de ambos empaqgues.

En este sentido detfalla que, la similitud figurativa se materializa,
en la parte derecha del empaque, donde aparecen tres
franjas curvas de colores azul, verde y blanco, que habian sido
reivindicadas por la marca previamente registrada, asi como
también, la frase “Triple Accion”, (registrada) en comparacién
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con la frase “Triple Accidn Max" (opositada), razones estas por
las cuales, afiima que la marca o la cual hace formal
oposicion, carece de la distintividad necesaria para
constituirse como tal, y en consecuencia, hace imposible la
coexistencia de ambas en el mercado.

En virtud de lo anterior, es que argumenta el potencial riesgo
de confusién en el publico consumidor en productos de alta
demanda de adquisicibn como son las cremas dentales,
pudiendo incurrir los mismos en confusién indirecta, es decir,
considerar que la marca opositada, es una marca asociada o
la marca notoricmente conocida “Colgate” en razén a las
presentaciones similares de sus empaques.

Por otra parte, denuncia que el Acto Administrativo
Impugnado, carece de motivacién suficiente que exprese
como es que el organo registral concluye en la siguiente
motivacién:

! Dentifricos, cremas dentales, pastas
dentales, (...] no admiten la posibilidad de
ser intercambiables para las  mismas
finalidades ya que utilizan canales de
distribucion 'y venta disimiles, que no son
complementarios ni se usan conjuntamente”

De acuerdo a la cita anterior, fundamenta lg denuncia en la

existencia de una errénea apreciacién de los hechos, viciando
el acto administrativo con una evidente falta de motivacioén,
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aduciendo que encuadra claramente en el falso supuesto de
hecho, menoscabando sus derechos vdlidamente constituidos.

De igual forma refuerza sus alegatos sosteniendo que, la
Administracién Registral decidié en serie, sin atender a los
argumentos presentados en el caso concreto, colocando dl
administrado en indefension total, imposibilitando, por tanto, su
derecho constitucional a la legitima defensa.

En virtud de todo lo expuesto, La Recurrente Opositora
concluye gue el Acto impugnado se encuentra viciado de
nulidad en cuanto a la ausencia de requisitos sobre la relaciéon
de los hechos que |lo motivaron.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, vistos los argumentos presentados por La
Recurrente Opositora, pasa a resolver los mismos, segin como
sigue:

En lo que respecta a la observacidn que refiere al
otorgamiento del registro de la marca opositada casualmente
el mismo dia en que se denegd el Recurso de
Reconsideracion, enterdndose La Recurrente Opositora de
estos hechos, mediante la publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 644 en fecha 14/08/2025, esta Alzada
considera necesario senalar lo siguiente:
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El arficulo 8 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos, establece:

“Arficulo 8.- Los actos administrativos que
requieran ser cumplidos mediante actos de
ejecucion, deberdn ser ejecutados por la
administraciéon en el término establecido. A
falta de este término, se ejecutardn
inmediatamente.”

De la interpretacién que nos merece el referido articulo, se
extraen ciertos principios que rigen a los Actos Administrativos,
a saber: @) Ejecutoriedad del Acto, b) Ejecutividad del Acto Y,
¢) Legalidad del Acto. Con ello se quiere significar que, las
decisiones administrativas se realizan de acuerdo a la Ley v en
ejecucién de la misma, es decir, se presumen legales desde el
momento en que se originan, toda vez que la administracién
fiene como funcién ejecutar la Ley (propio del poder
ejecutivo) por lo que Unicamente puede actuar, de
conformidad a las facultades que le atribuye la mismai.

Lo anterior se explica facilmente, con el siguiente corolario:

"En el derecho publico, la competencia es Ia
excepcion y la incompetencia es la regia, en
el derecho privado, la capacidad es la regla
y la incapacidad es la excepcidn®.
(Resaltado que destaco).
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Como se puede desprender del citado corolario, el actuar de
los 6rganos del estado debe estar sujeto, en una norma del
ordenamiento juridico que le oforgue facultades expresas para

ello, ya que su falta de consagracion, equivale a su
inexistencia.

En el caso que nos ocupa, al andlizar la Ley de Propiedad
Industrial, ésta contempla dentro del procedimiento de registro
de marca, LA FASE DE OPOSICION, la cual, luego de ser
decidida SIN LUGAR, o en su defecto, quedare SIN OPOSICION,
en consecuencia, el decurso normal del procedimiento
continla con el paso subsiguiente, que es, el respectivo
otorgamiento de registro de marca.

Ahora bien, vale aclarar que, la Ley especial en la materia, NO
contempla que la fase de oposicion al registro marcario, sed
una incidencia externa del procedimiento gque, como tal,
obligue a su resolucion antes que la causa principal, ello
incluyendo sus etapas recursivas.

En el presente caso, tal y como estd concebido en la Ley de
Propiedad Industrial, resulta todo lo contrario, ya que la fase de
oposicién, forma parte del Iter procedimental, es decir, de la
causa principal, lo cual obliga ser decidida antes de otorgar el
registro, sin esperdr las fases recursivas del mismo. Asi se
declara.

En este orden de ideas tenemos que, la pardlisis o suspension
del Iter procedimental, bajo el supuesto de encontrarse la
oposicion en fase recursiva o de segundo grado
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(reconsideracién o jerdrquico), no estd previsto en la Ley
especial de la materia, por lo que, mal podia la
Administracion Registral acordar esta medida, pues incurrirfa
en una actuacion fuera de la esfera de sus facultades, que
conllevaria inevitablemente a la anulacién del Acto por falta
de competencia.

En virtud de lo anterior, la observacién planteada por La
Recurrente Opositora, dando a entender que, el registro de
una marca no puede ser otorgado mientras su Oposicidn estd
Pendiente en fase recursiva, resulta carente de sentido juridico,
por no estar sujeta a derecho, razén por lo cual, se desecha.
Asl se declara.

Con respecto a las denuncias de tripe identidad marcaria y
similitud de disefio de los signos confrontados, hechos estos por
los cuales, La Recurrente Opositora considera gue encuadran
los supuestos de improcedencia establecidos en los numerales
11y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial2. Estq
Alzada administrativa encuentra necesario determinar, la
fipologia de marcas que aquf nos OCuUpda, para posteriormente
establecer, la forma en que estas deben ser analizadas, vy
finalmente, resolver si las mismas encuadran en los supuestos
de improcedencia denunciados.

En este orden de ideas tenemos que, tanto la marca oponente
como la marca objeto de oposicién, son marcas que
responden a la tipologia mixta, es decir, son marcas que se
constituyen por una parte gréfica o denominativa aunado o

% vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Numero 25.227, de fecha 10/12/1956.
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ofra parte figurativa o de disefio (imagen), también entendido
como el arte grdfico de la marca.

La marca mixta es una unidad, en la que se ha solicitado el
registro tanto del elemento nominativo como del arte grdfico,

el registro se otorga por la unidad completa de ambos
componentes y no por separados, por lo que el andlisis de
confundibilidad debe hacerse en los términos de unidad.

Sin embargo, la doctrina vy jurisprudencia marcaria han sido
claras y reiteradas en la materia, indicando que puede darse
el caso que predomine |la fuerza distintiva de uno de los
elementos integradores de |la marca, sobre el resto del
componente, rompiendo por tanto con el esquema de unidad
en gue ha sido concebida y registrada la marca mixta.

Al establecerse la existencia del elemento dominante, ello
conmina a que el andlisis sea efectuado en este aspecto de la
marca, pues es el que ejerce la fuerza distintiva de la misma, vy
debe ser contrastado con la marca confrontada.

El elemento dominante en una marca mixia, normdalmente se
configura en la parte denominativa, toda vez que, el solicitante
busca resaltar el nombre sobre el arte gréfico. En este caso,
rigen las reglas propias de andlisis de confundibilidad, como es
el determinar la existencia de la identidad grdfica
(composicion de palabras), fonéfica (pronunciacién de
palabras), y conceptual (uso marcario), asi como la
procedencia geogrdfica o empresarial de las marcas,

11
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supuestos indicados en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de
la Ley de Propiedad Industrial.

También puede darse el caso que, el elemento dominante seq
el arte grafico o disefio de la marea, por lo cual, el examen de
confundibilidad debe centrarse bajo ofros esquemas de

andlisis, que corresponden a la tipologia de marcas figurativas
o de disefio.

La marca figurativa o de disefio grdfico, a diferencia de Ia
denominativa, es que no es pronunciable, pues el signo que
representa no tiene voecadlizacién, la marca figurativa o de
disefo, es una figura o distintivo al que se le da un nombre.

En sintesis, las marcas figurativas son agquellas que, se
encuentfran formadas por una gréfica o imagen visual que
puede evocar un concepto. En este tipo de marcas, se
distinguen dos (2) elementos, a saber3:

I El Trazado: Que son las figuras o lineas del dibujo que
forman el signo marcario.

. El Concepto: Que es la idea que el dibujo o imagen
grdfica (disefio) evoca o suscita en la mente de quien la
observa.

Ahora bien, en cuanto o la confrontacién de marcas
figurativas, el andlisis de cotejo deberd efectuarse bajo estos

3 Vid. Proceso 158-IP-20 12, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 25/04/2013.
Fuente: Internet., pagina Web de la CAN: www.comunidadandina.org
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dos (2) elementos, pero cabe advertir que, al igual que la
marca mixta, puede darse el caso que uno de |os
componentes, prevalezca con mayor fuerza distintiva que el

otro, entre los cuales, normalmente es el concepto o idea que
evoca el dibujo o diseno.

En este caso, lo importante es determinar si el elemento
resaltante puede ser suficiente para inducir en error al publico
consumidor para con la marca confronfada, a los fines del
examen de registro.

Visto todo lo anterior tenemos que, al comparar una marca
mixta con una figurativa, o ambas mixtas, o ambas figurativas,
lo importante es determinar, cudl es el elemento dominante en
ambas, a los fines de aplicar las reglas de cotejo supra
senaladas.

De ser el caso que se produzca el cotejo entre la parte
denominativa de la marca mixta para con la parte figurativa o
de diseiio de la marca confrontada, bien sea mixta o
figurativa, el riesgo de confusién nunca podrd sucederse, por
ser ambas concepciones marcarias con fines distintos, es decir,
una para ser percibida por la pronunciacion de las palabras
que la componen entre si, y la otra, para ser percibida por la
visualizacidén de la imagen que representa o evocas,

Ahora bien, establecido fodo lo anterior, pasamos de seguidas
a resolver el caso que agquf nos ocupa, segun como sigue:

4 Vid. Proceso 158-1P-2012, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinag, de fecha 25/04/2013,
Fuente: Internet., pdgina Web de la CAN; www.comunidadandina.org
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La marca oponente, estd constituida por las palabras en
mayUsculas capitales que describen: “Colgate Triple Aceién”, y
el disefio de su empaque estd representado en dos (2) partes,
en su lado derecho por tres (3) franjas curvas inclinadas hacia
la derecha de colores azul, verde y blanco, dentro de las
cuales se destaca en dos (2) lineas las palabras “Triple Accién”,
confenidas en un fondo blanco, y la parte izquierda del
empaque estd representada con g palabra “Colgate” en
letras con tamano grande, blancas con fondo rojo.

La marca opositada a la cual se le concedié el registro, estd
constituida por las palabras en mayusculas sostenidas: “JGB
FLUOCARDENT TRIPLE ACCION MAX”, el disefio de su empaque
estd representado totalmente en fondo azul en dos (2) partes,
la parte derecha compuesta por las franjas curvas inclinadas
hacia la derecha de colores azul, verde y blanco que
asemejan un évalo inclinado ligeramente a la derecha, con un
fondo azul un poco mds claro que el resto del empaaque v un
frazo blanco cenfrado, donde destaca en tres (3) lineas en
color azul, las palabras en mayusculas capitales “Triple Accidn
MAX", y en la parte izquierda en letras en tamaio grande,
blancas en mayUsculas  sostenidas  las palabras “JGB
FLUOCARDEN",

Vista la resefia descriptiva anterior, se puede desprender
facimente que, el elemento resaltante en ambos signos
marcarios, es la parte denominativa, siendo que la parte
figurativa, funciona como un refuerzo visual de Ia
denominacién para ambos casos, puesto que estd formada

14
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mayormente por frazos y colores que no evocan unad imagen o
concepto gque represente a la marca. Asi se establece.

En virtud de lo anterior, el andlisis de las marcas confrontadas,
debe seguir las reglas de cotejo indicadas en los numerales 11

y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que
senalan:

“Arficulo 33.- No podrdn adoptarse ni
registrarse como marcdas:

1) Lo marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a ofra ya registrada, para
los mismos © 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.”

Bajo este contexto, podemos indicar que el supuesto
establecido en el numeral 11 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, establece dos (2) supuestos de hecho gque
impiden el registro de una marca, El Primero: Que refiere al
parecido grdfico y fonético con otra marca ya registrada, v El
Segundo: Que refiere al uso o destfino de la marca solicitada,
(identidad conceptual) en los mismos o andlogos productos
con otfra yd registrada.

15
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Tal impedimento tiene su justificacién, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo gjeno, en beneficio propio,
como lo es el hecho de la inversién en publicidad Y mercadeo
que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y
darla a conocer en el mercado v, por otra parte, evitar que el
publico consumidor incurra en error al establecer el origen
empresarial de la marca.

En el presente caso tenemos que, del examen comparativo
efectuado a los signos en conflicto, “COLGATE TRIPLE ACCION”
(Oponente) vs “JGB FLUO CARDENT TRIPLE ACCION MAX”
(Opositadal), se aprecia a simple vista que, la parte nominativa
dominante en ambos signos marcarios es, Por una parte:
“COLGATE" y por la otra: “JBG FLUOCARDENT” siendo el resto
de las frases, un acompafiante a las marcas que no ofrecen
ninguna fuerza distintiva.

Ahora bien, de la comparacién gréfica y fonética efectuada o
la parte resaltante de los signos marcarios en conflicto, (primer
supuesto) se desprende faciimente que no existe identidad o
parecido alguno entre ambos, siendo el destino marcario
(segundo supuesto), lo Unico que pueden compartir, razones
estas por las cudles, al no configurarse en forma concurrente
los dos (2) supuestos de hecho previstos en g Ley, hace forzoso
desechar la denuncia que por esta causal se interpone. Asf se
decide.

Con respecto al ‘numeral 12 del articulo 33 de g Ley de
Propiedad Industrial supra citado, el mismo aplica en caso de

16
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marcas notforias o reconocidas, pues el consumidor puede
incurrir en error al establecer una falsa procedencia
empresarial de la marca (error directo) o una falsa asociacion

de la misma para con otra previamente existente, como si
fuera una marca asociada o perteneciente a una familia de

marcas (error indirecto).

En el presente caso, si fomamos en cuenta el argumento
esgrimido por La Recurrente Opositora, en el que aduce que la
marca “COLGATE" es una marca notoria, la cual, estd
destinada a distinguir cremas dentales, facilmente puede
deducirse que, la clasificaciéon del pUblico consumidor para
este fipo de bienes, seria el consumidor del tipo medio, es
decir, aguel que estd razonablemente informado y atento del
tipo de producto que adquiere (bienes de consumo masivo), vy
dado el caso que éste conozca la marca previamente
registrada, gracias a su notoriedad, fama, prestigio o presencia
en el mercado, en consecuencia, resultaria dificil para el
mismo, incurrir  en confusion al comparar  ambas
presentaciones marcarias, ello asi, por la fuerza distintiva que
presenta la parte denominativa en ambas, razones estas por
las cuales, el argumento de confusidn por falsa procedencia u
origen empresarial de la marca opositada se desecha. Asf se
decide.

Finalmente, con respecto a la denuncia de inmotivacion del
acto que niega la oposicidn de registro y, su consecuente
recurso- de reconsideracion, también denegado, esta Alzada
administrativa encuentra que, al haber analizado el presente
caso en los términos expuestos, se colmd con suficiente

17
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amplitud y detalle, todas las razones por las cuales no procede
la Oposicion al Registro, en consecuencia, esta Alzadag
Administrativa modifica en los términos aqui expuestos, las

razones de hecho y de derecho que impulsan el acto
impugnhado.

Lo anterior, es en aplicacién de lo establecido en el articulo 90
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativo que a
continuacién se cita:

“Arficulo 90.- El érgano competente para
decidir el recurso de reconsideracién o el
jerdrquico, podrd, confirmar, modificar o
revocar el acfo impugnado, asi como
ordenar la reposicidon en caso de vicios en el
procedimiento, sin perjuicio de la facultad de
la administracién para convalidar los actos
anulables.”

(Resaltado que destaco)

En fuerza de los argumentos que preceden, esta Alzada
Administrativa declara SIN LUGAR el Recurso Jerdrquico
interpuesto, modificando a su  vez las razones de
improcedencia que impulsaron la decisién gue declard sin
lugar el Recurso de Reconsideracién de Oposicidn al Registro
de marca, en los términos expuestos.

18
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\4
DECISION

En fuerza de los argumentos que danteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere

el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con Rango, Vdlor y
Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracion Publicas en
concordancia con lo dispuesto en el arficulo 90 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana la civdadana KAREN INCERA DE BILBAO,
venezolana, mayor de edad, civimente hdbil, abogada en
ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V.- 13.312.976,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 99.062, y Agente de la
Propiedad Industrial inscrita bajo el N° 3.651, actuando con el
cardcter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

SEGUNDO: MODIFICA, en fodas y cada una de sus partes la
decision gue declara sin lugar el Recurso de Reconsideracion a
la oposicion de registro de marcd, en los términos aqui
expuestos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en concordancia
con el articulo 93 gjusdem, se advierte que la presente decisidn
podrd ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de

dvid. Gaceta Oficial de lg Republica Bolivariana de Venezuela N° 4,147 Extraordinario, de fecha 17 de
noviembre de 2014.

19

100 TomoyVIIl - 2. -,



@;&vizﬁm- GBatueriena e 6)?);9'{1:'{&
.99’%’;‘3&;#1:» el @E{n’ @;ﬁm‘f({r
e Cimercia Necional

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 articulo 32
ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contados a partir de su notificacion.

—

Devuélvase el expediente original a.80 oficina deMorigen.

Publiquese la presente decision fen el Boletin de la Propiedad
Industrial.

Notifiguese.

Ministro deNgader Populfir de Comercio Nacional
Decreto NS4, de a 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.79%=BXTrdprdinario de esa misma fecha

*vid, Gaceta Oficial de la Republica Bolivaricana de Venezuela N° 39.451 de fecha
22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 164°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 03/09/2025, la ciudadana MAGDALY SANCHEZ
ARANGUREN, venezolana, mayor de edad, civimente hdbil
en derecho vy fitular de la cédula de identidad N° V.-
7.976.725, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 2.441,
actuando con el cardcter de Apoderada Legal de la
sociedad mercantil panamena RAMA ELECTRONICS INC.,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, Recurso Jerdrquico contra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
458 de fecha 28/07/2025, 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 oposicidn interpuesta y, por tanto, concede el
registro de la marca BMPRO, solicitado por el ciudadano LUIS
MIGUEL BRICEFI_O CASTILLO, mediante solicitud N° 2024-
001036 en clase 12 Internacional, para distinguir:
Acoplamientos de ejes para vehiculos terrestres,
acoplamientos y organos de transmision para vehiculos
terrestres, amortiguadores de suspensidn para vehiculos,

S
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amortiguadores para automodviles, bombas de aire para
automaoviles, bujes de ruedas de automoviles, entre otros.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 458 de fecha 28/07/2025, 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 jerdrquicamente de
este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional v,
siendo esta Alzada, el érgano superior jerdrquico del mismo,
en consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

!
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumple con 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.

! Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario de fecha 1 de julio de
1981.
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Al respecto, el acto impugnado, 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 Autdnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

Ahora bien, de conformidad con el mencionado Aviso
Oficial, los quince (15) dias hdbiles para interponer el Recurso
Jerdrquico previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, comienzan 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 Ia
fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposicion
del mismo, se efectud en tiempo hdbil para ello. Asi se
declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 05/02/2024, el ciudadano LUIS MIGUEL BRICENO
CASTILLO, fitular de la cédula de identidad N° V.- 17.577.238,
solicité ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca BMPRO, en clase 12
Internacional para distinguir: Acoplamientos de ejes para
vehiculos terrestres, acoplamientos y érganos de transmisidon
para vehiculos terrestres, amortiguadores de suspensidon para
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vehiculos, amortiguadores para automdviles, bombas de
aire para automaoviles, bujes de ruedas de automaviles, entre
oftros.

En fecha 24/05/2024, mediante Boletin N° 630 el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), PUBLICA Ia
marca como solicitada, a los fines que los terceros
interesados ejerzan su derecho de OPOSICION.

En fecha 08/07/2024, |la sociedad mercantil panamena
RAMA ELECTRONICS, INC., interpone escrito de OPOSICION
contra la solicitud de registro anterior, alegando igualmente
parecido a su marca previamente registrada BM.

En fecha 24/09/2024, |a sociedad mercantil el ciudadano
LUIS MIGUEL BRICENO CASTILLO, supra identificado, da
CONTESTACION a las oposiciones formuladas.

En fecha 23/05/2025, mediante Resoluciéon N° 327, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642, en fechd
29/05/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR las Oposiciones efectuadas Y, por
tanto, CONCEDE EL REGISTRO de la marca solicitada.

En fecha 18/06/2025, |la sociedad mercantil panamena
RAMA ELECTRONICS, INC., en lo adelante la Recurrente
Opositora, ejerce Recurso de Reconsideracidén, contra la
negativa anterior.

En fecha 28/07/2025, mediante Resolucion N° 458, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fechq




b
"--.!?1‘ I 3
-

@?ﬂfwﬁm- CBobivariana de @?;grm"ﬂ-
%Me’rnk- el %ﬁ‘ @ﬁ}fw{ax
e %élmeﬂ‘r’n 9 Vaeionat

14/08/2025, el Servicio Autébnomo 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.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que, la marca opositada presenta similitud grdfica, fonética
y conceptual para con la marca de su propiedad BM.

Afirma, que su marca BM, estd debidamente registrada vy
vigente en el territorio venezolano bajo las clasificaciones
internacionales N° 7, 11, 16, 20, 39 y 47.

Sostiene, que la confundibilidad o confusién entre las marcas
en conflicto, vulnera el principio de lealtad comercial vy
transparencia 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.

Finalmente, alega que le asiste el principio marcario del
registro previo o signo priori, por o debe ser aplicado en su
caso para determinar que la marca "BMPRO", (opositada vy
concedida), no puede ser objeto de registro, por existir la
marca BM (oponente y previamente registrada).
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Que, en virtud de todo lo expuesto, el signo marcario se
encuentra en los supuestos de improcedencia de regisfro

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

\Y/
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada entra a analizar los hechos que
conforman el caso para confrontarlos con el derecho
invocado, a los fines de determinar, si el signo opositado se
encuentra dentro de los supuestos de improcedencia de
registro marcario.

En este orden de ideas, se tiene que el argumento principal
que expone la Recurrente Opositora, es que el signo
opositado presenta identidad gréfica, fonética y conceptud
para con su marca previamente registrada, razon ésta por la
cual, afirma que se encuentran configurados los supuestos
de hecho de improcedencia de registro 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:

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N.° 25,227 de fecha 10 de diciembre de 1956.
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11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos; y

12) la que pueda prestarse a confusién 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 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 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 establece la existencia de

tres (03) supuestos de hechos no concurrentes que impiden
el registro de una marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
b) Indicar una falsa proce’dencid de la marca.

¢) Indicar una falsa cuadlidad de la marca.
Bajo este contexto, debemos sefalar que, el supuesto
indicado en el literal a), establece el hecho de presentar la

triple 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
del literal ¢), indica elementos constitutivos del producto que
no existe o no presenta la calidad esperada conformando
una publicidad engafosa.

Todo lo anterior tiene su justificacion, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo agjeno, en beneficio propio,
como lo es, el hecho de la inversidbn en publicidad y
mercadeo que redliza el titular de la marca registrada, para
posicionaria y darla a conocer en el mercado y, por ofra
parte, evitar que el publico consumidor, incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

En el presente caso, debemos senalar lo previsto en el
numeral 11 del articulo 33 ejusdem, el primer supuesto de
hecho mencionado, es decir, el parecido grdfico y fonético,
esta Alzada aprecia gue, a simple vista, ambas marcas:
“BM"” (oponente y registrada) vs “BMPRO" (opositada vy
concedida), presentan parecido grdfico y fonético
Unicamente en las dos primeras lefras, destacando gue |a
marca opositada, se compone de mds elementos grdficos
que si bien hacen cierta diferencia con la marca oponente,
el complemento no le aporta fuerza distintiva suficiente para
distinguirse de su competidora, razén por la cual, esta
Alzada considera que se configura el primer supuesto de
hecho previsto en Ia norma. Asi se decide.

En lo que respecta al segundo supuesto de hecho
mencionado, es decir, el uso marcario de los signos en
conflicto, esta Alzada aprecia que, revisado como han sido
las actas que conforman el expediente administrativo del

8de 11



o ¥
]
o =

T,

@;}M‘ﬁ’& Chotwariana de @é;%we(a
Eltniiterio del Girter G g&:&w
de Chmereis Weoianal

caso, se constatd, efectivamente, que la Recurrente
Opositora NO IDENTIFICA en su escrito de oposicidon, como
en el Recurso de Reconsideraciéon y Jerdrquico, el destino de
los productos o servicios que le da a su marca BM, asi como
tampoco, no identifica con imdgenes u ofro elemento
probatorio, si su marca estd siendo efectivamente utilizada y
los productos que se aplican, o por lo menos un
comparativo de imdagenes entre Ias marcas para establecer
el parecido, similitud o complementariedad entre los mismos.

Por otra parte, se aprecia el hecho de que La Recurrente
Opositora, senala que su marca es para ser utilizada (sin
detallar) en los productos indicados en las clasificaciones
internacionales N° 7, 11, 16, 20, 39 y 47.

En cambio, la marca opositada y concedida, tiene como
destino marcario, la clasificacion Internacional N° 12 la cual
si detalla la cantidad de bienes a distinguir.

Como corolario de lo anterior, se debe advertir a La
Recurrente Opositora que, el simple alegato de similitud
grafica y fonética, no es suficiente para impedir el registro
marcario, éste debe estar necesariaomente acompanado del
hecho cierto de que los usos o destinos marcarios son
similares, o por lo menos, utilizados en productos andlogos
que indiguen complementariedad, para asi establecer el
riesgo de confusidn y procedencia marcaria en el publico
consumidor.

En virtud de lo antes expuesto, esta Alzada encuentra que,
al constatarse la diferencia de usos o destinos marcarios, y dl

10
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no estar demostrada la complementariedad de |os
productos, en consecuencia, hace forzoso declarar el
argumento de la triple identidad marcaria, improcedente.
Asi se decide.

Siguiendo en este orden de ideas, debemos senalar que en
lo que respecta al supuesto de improcedencia contenido en
el numeral 12 del arficulo 33 ejusdem, esta Alzada senala
qgue La Recurrente Opositora, al no aportar elementos de
prueba gue permitan efectuar una comparacién marcaria,
hace forzoso declarar improcedente lo alegado por este
parficular. Asi 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
PUblicad 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 MAGDALY SANCHEZ ARANGUREN, venezolana,
mayor de edad, civilmente hdbil en derecho, titular de la
cédula de identidad N° V.- 7.976.725, inscrita en el
Inpreabogado bajo el N° 2.441, actuando con el cardcter

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Exiraordinario, de fecha 17
de noviembre de 2014,
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de Apoderada Legal de la sociedad mercantil panamena
RAMA ELECTRONICS INC.

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
Jurisdiccién Contencioso Administrativa4 concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 Ibidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continu a partir de su
noftificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina dle origen.

Publiquese la present decis% en el Boletin de
Industrial.

la Propiedad

Notifiqu

Decre ; ¢ a 03 de febrero de 2024
inario de esa misma fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de
2010.
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u | Ministerio del Poder Popular de
......... ... | COMERCIO NACIONAL

VENEZUELA |

OFICIO/CJ/ N° 001-2026

Caracas, 12 de enero de 2026

Ciudadana:

MAGDALY SANCHEZ ARANGUREN
C.l. N° V-7.976.725

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°® 001 de fecha 07/01/2026, declaré: PRIMERO: SIN
LUGAR, el Recurso Jerarquico interpuesto por la ciudadana MAGDALY
SANCHEZ ARANGUREN, venezolana mayor de edad, civilmente habil en
derecho y titular de la cedula de identidad N° 7.976.725, actuando con el

caracter de Apoderada Legal de la sociedad mercanti RAMA ELECTRONIC
INC, la solicitud de registro N° 2024-001036, marca “BMPRO”.

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

! Vid. Gaceta Oficial de la Replblica de Venezuela N° 2,818 Extraordinario de fecha 01/07/1981




“ Ministerio del Poder Popular de
_®F"" | 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 acompana a la presente copia certificada de la Resolucion, antes sefialada.

DIRECTORA GENERAL (E) DE|CONSULTQ ICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio’ Naciofjal

s

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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o | 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, segun 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 once (11) folios, son i
traslado fiel y exacto de los documentos referidos al expediente y
administrativo relacionado con el Recurso Jerarquico interpuesto por la
ciudadana: MAGDALY SANCHEZ ARANGUREN, titular de la Cédula
de Identidad N° V-7.976.725, actuando como Apoderada de la sociedad
mercantii “RAMA ELECTRONICS INC” 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° 458 de fecha 28/07/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644, en fecha
14/08/2025, correspondientes a la solicitud de registro de marca
"BMPRQ", solicitud de registro N° 2024-001036, clase 12 nomenclator
internacional, los cuales reposan en los archivos de la Consultoria
Juridica del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
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MIPPCON/DM-N° () () 2
- Caracas, 07 ENE 2026

ANOS 215°, 164°, y 24°
RESOLUCION

En fecha 03/09/2025, la ciudadana CAROLINA DEL PILAR
SOCORRO SANCHEZ venezolana, civimente hdbil en
derecho vy ftitular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando
con el cardcter de Apoderada Legal de la sociedad
mercantil panamena DAKA USA INC, INTERPUSO ante este
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso
Jerdrquico contfra el Acto Administrativo, emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 456 de fecha 08/07/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en
fecha 14/08/2025, que declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideraciéon y CONFIRMA la Resolucidon N° 327 de fecha
23/05/2025 que declard Sin Lugar la Oposicion y CONCEDE e_l:
registro del signo GASTRONOMICO WADAKA, solicitado por el
Instituto Nacional de Capacitacién y Educacién Socialista
(INCES), mediante solicitud N° 2021-006944, en clase 46
Infernacional, para distinguir:  La  comercializacion,
distribucién, suministro, promocién de alimentos, bebidas y
productos perecederos. |
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucion N° 456 de fecha 08/07/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fecha
14/08/2025, emanado por el Servicio Auténomo 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 vy,
siendo esta Alzada, el drgano superior jerdrquico del mismo,
en consecuencia, compete su conocimiento. Asi se decide.

I
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada aprecia que cumplen con los extremos de Ley,
exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos!, por 1o que pasa a
pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
Notificado o La Recurrente Opositora, sociedad mercantil
DAKA USA INC, mediante publicacién del Boletin de la

L Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario fe
fecha 1 de junio de 1981.
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Propiedad Industrial N° 644 en fecha 14/08/2025, fecha esta
corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 08-2025,
emanado por el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

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

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

1]
ANTECEDENTES

En fecha 02/09/2021, el Instituto Nacional de Capacitacién y
Educacién Socialista (INCES), solicité ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro del
signo GASTRONOMICO WADAKA, en clase 46 Internacional,
para distinguir: La comercializacién, distribucion, suministro,
promocion de alimentos, bebidas y productos perecederos.

En fecha 30/03/2022, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° 615, ORDENA LA
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PUBLICACION de la marca como solicitada, a los fines de su
OPOSICION por los terceros interesados.

En fecha 12/05/2022, |a sociedad mercantil DAKA USA INC,
interpone escrito de OPOSICION contra la solicitud de
registro del signo GASTRONOMICO WADAKA, por considerar
que se encuentra incursa en los supuestos previstos en las
causales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial2,

En fecha 18/08/2022, el Instituto Nacional de Capacitacion y
Educacién Socialista (INCES), interpone escrito de
CONTESTACION a la Oposicién.

En fecha 29/05/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin de la Propiedad Industrial
N° 642, declara SIN LUGAR la Oposicidon y, por ende,
CONCEDE EL REGISTRO del signo solicitado.

En fecha 18/06/2025, la sociedad mercantil DAKA USA INC,
en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce Recurso de
Reconsideracion, contra la negativa anterior.

En fecha 15/08/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin de la Propiedad Industrial
N° 644, declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion vy
ratifica el acto impugnado.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1951.
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En fecha 03/09/2025, La Recurrente Opositora, sociedad
mercantil DAKA USA INC., ejerce Recurso Jerdrquico contra
la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente Opositora, la sociedad mercantil
DAKA USA INC, en su escrito, fundamentalmente, lo
siguiente:

Que, el signo opositado presenta similitud grdfica, fonética y
conceptual, lo cual podria inducir a error o confusidon al
publico consumidor.

Alega que, para el momento oportuno de ejercer Ia
oposicidn al signo solicitado, su representada era y sigue
siendo, titular 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 del signo
GASTRONOMICO WADAKA, solicitado en clase 9
Internacional, por encontrarse incurso en los supuestos de
irregistrabilidad, previstos en los numerales 11 y 12 articulo 33
de la Ley de Propiedad Industrial.

Sostiene que la confundibilidad o confusidn, entre los signos,
vulnera el principio de lealtad comercial y transparencia que
debe regir en el comercio, pues, en el registro marcario
prevalece preferentemente la tutela al concepto “pro
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consumitore”, y es a quien se debe proteger en estas
circunstancias.

Asevera que, al pronunciarse la marca GASTRONOMICO
WADAKA, (opositada y concedida), crea una confusidn
fonética vy visual con la marca DAKA, (oponente,
previamente registrada) por ende, senala que el aspecto
fonético de los signos, es un factor clave en su evaluacion.

Senala que esto cobra especial relevancia, en situaciones
donde el signo se escucha en lugar de visualizarse como en
anuncios de audio o en conversaciones cofidianas sobre los
signos, coémo podria suceder en el presente caso.

Afirma que, la pronunciacidon puede ser correcta o
deformada, lo que importa es cudl es la pronunciacion que
una parte considerable del publico efectia de la palabra
en cuestidn, lo cual crearia en el consumidor la confusidon
inadvertida con signos ya establecidos en el mercado vy
vulnerar asi, los derechos de marcas o signos.

Finalmente, adlega que siendo los signos registrados
propiedad de su representada, sociedad mercantil DAKA
USA INC, le asiste el principio marcario del registro previo o
signo priori, por lo que considera que este principio, debe ser
aplicado para determinar que el signo “GASTRONOMICO
WADAKA" (opositado y concedido), no puede ser objeto de
registro, por existr la marca "DAKA"” (oponente vy
previamente registrada).
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Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados, esta Alzada considera
conveniente, analizar los hechos que conforman el caso vy
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
del signo opositado para con su marca previamente
registrada, asi como también, la potencialidad de incurrir en
error de procedencia marcaria por parte del publico
consumidor, hechos estos que conforman los supuestos de
improcedencia, contenidos en los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se

citan:

"“Articulo 33. No podrdn adoptarse niregistrarse como marcas:
...Omissis...

11) la marca que se parezca grafica o fonéticamente
a ofra ya registrada, para los mismos o andlogos
articulos”.

12) la que pueda prestarse a confusién con ofra marca
ya registrada o que epoda inducir a error por
indicar una falsa procedencia o cualidad.

Del articulo antes senalado, se infiere o siguiente:

22 Tomo IX
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En lo que respecta al numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, se tiene la existencia de dos (2]
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 al uso o destino de la marca
solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o andlogos
productos con ofra ya registrada.

En lo que se refiere al numeral 12 el articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, se tienen tres (3) supuestos de hechos,
gue en forma no concurrente 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.

Bajo este contexto, debemos senalar que, en el supuesto
indicado en el literal a), establece el hecho de presentar la
triple identidad marcaria, €n el supuesto contenido en el
literal b), prevé la viabiidad de presentar una falsa
procedencia, tanto geogrdfica como patronal de la marca
y, en el supuesto indicado en el literal ¢), indica el elemento
constitutivo del producto que no existe 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,
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como lo es, el hecho de la inversion en publicidad vy
mercadeo que redliza 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

Ahora bien, haciendo el debido confraste normativo con el
presente caso, se tiene lo siguiente:

En lo que refiere a lo previsto en el numeral 11 del articulo 33
ejusdem, el primer supuesto de hecho mencionado, es decir,
el parecido gréfico y fonético, esta Alzada aprecia que, a
simple vista, ambas marcas: “DAKA" (oponente y registrada)
vs “GASTRONOMICO WADAKA" (opositada y concedida),
poseen diferencias sustanciales en cuanto a la forma en que
estdn compuestas.

En este sentido se quiere decir que, en su escritura o
composicién en letras, asi como su pronunciacién o
fonética, se observa que, si bien presentan igualdad de
vocales, la diferencia fundamental radica en las
consonantes empleadas para ambos signos, es decir, la
pronunciacién de DAKA no es parecida ni similar a la de
GASTRONOMICO WADAKA, c pesar de la igualdad de fuerza
distintiva de las vocales empleadas, lo que configura el
primer supuesto de hecho mencionado por la norma.

Por ofra parte, en lo que respecta al sequndo supuesto de
hecho mencionado, es decir, el uso marcario de los signos
en conflicto, esta Alzada aprecia gque, revisadas como han
sido las actas que conforma el expediente administrativo del

24




A
G &

@z;ﬁ(&?«( %{?{'{t!{‘dﬂ({- e @é::gj’rre‘ér-
Sllingiteria del Gheter @%&(&zr
de Comercia Nictonal

caso, se verificd efectivamente que, La Recurrente
Opositora, NO_IDENTIFICA en su escrito de oposicidon, como
en el Recurso de Reconsideracion y Jerdrquico, el destino de
los productos o servicios que le da a su marca DAKA, asi
como fampoco, identifica con imdgenes u otros elementos
probatorios, si su marca estd siendo efectivamente utilizada
y los productos en que se aplican, o por lo menos, un
comparativo de imdagenes entre las marcas para establecer
el parecido, visto el alegato esgrimido que refiere que uno
de los clasificadores registrados por la marca opositada,
concuerda con el registro de la marca oponente.

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

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

10
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En fuerza del razonamiento anterior, esta Alzada encuentra
forzoso declarar improcedente el argumento que por este
particular interpone La Recurrente Opositora. Asi se decide.

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

Vil
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
PUblicad 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, civiimente hdbil en derecho, titular de la cédula
de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,

11
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bajo el N° 28.969, actuando con el cardcter de Apoderada
Legal de la sociedad mercantil panamefia DAKA USA INC.

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

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de |a
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 arficulo 23 de la Ley Orgdnica de la
Jurisdiccién Contencioso Administrativa4, concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 Ibidem: o del término de
ciento ochenta (180) dias contjrfGos, contado a partir de su
nofificacion.

Devuélvase el expediente ofiginal a su oficind de origen.

“ Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010.
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VENEZUELA
OFICIO/CJI N° 002-2026

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 Resoluciéon identificada con los alfanuméricos
MIPPCON/DM-N° 002 de fecha 07/01/2026, declard: PRIMERO: SIN
LUGAR, el Recurso Jerarquico interpuesto por la ciudadana CAROLINA DEL
PILAR SOCORRO SANCHEZ , venezolana mayor de edad, civilmente 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 DAKA USA INC, la
solicitud de registro N° 2021-006944, marca “GASTRONOMICO WADAKA”.

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

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2,818 Extraordinario de fecha 01/07/1981
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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 Resolucion, antes sefalada.

NSULTORIAUURIDICA

Notificado:

C.LN°

Fecha:

Hora:

2 Vid. Gaceta Oficial de la Replblica 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 Comercio Nacional, segin 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 once (11) 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 la
sociedad mercanti ‘“DAKA USA INC” 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° 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
"GASTRONOMICO WADAKA", solicitud de registro N° 2021-006944,
clase 46 nomenclator internacional, los cuales reposan en los archivos
de la Consultoria Juridica del Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional.

GLADYS PATRICIA GOMERX MENDEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSUETORIA JUR)
Ministerio del Poder Popular de Co i

Decreto N° 4.797 de fecha 27/0
G.0.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha
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ANOS 215°, 166°, y 26°
RESOLUCION

En fecha 04/09/2025, el ciudadano HILLMER JOHAN VALLENILLA
VALERA, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 24.203.966,
inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 274.116, y agente de
la Propiedad Industrial N° 3.989, actuando con el caracter de
Apoderado Legal del ciudadano JUAN CRISTOBAL CORONIL
MONTIEL, venezolano, mayor de edad, civimente hdbil en
derecho vy titular de la cédula de identidad N° V.- 12.064.000,
INTERPUSO ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, Cuatro (04) Recursos Jerdrquicos contra el Acto
Administrativo, emanado del SERVICIO AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), contenido en la Resolucién 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 interpuesto contra
la Resolucién N° 327 de fecha 23/05/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025,
la cual, declara SIN LUGAR Ia Oposicidn interpuesta vy
CONCEDE el registro de la marca comercial PANITA, solicitada
por la sociedad mercantil PANITA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
C.A., segun lo siguiente:
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SOLICITANTE
PANITA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, C.A.,

N° SOLICITUD MARCA | CLASE DISTINGUE

Aparafos e instfrumentos cientificos, de

investigacion, de navegacion,
geodésicos, fotogrdficos,
1 2023-010645 9 Int. | cinematogrdéficos, audiovisuales,

Spfticos, de pesaje, de medicién, de
sefidlizacion, de deteccién, entre
ofros.

Publicidad, gestién, organizacién vy
administracion de negocios
2 2023-010646 35Int. | comerciales, trabagjo de oficina, a
PANITA saber, suministro de informacion
comercial, entfre ofros.

Transporte, embalagje %
3 2023-010647 39 Int. | dlmacenamiento de  mercancias,
organizacion de viagjes.

Servicios cientificos y tecnologicos, asi
como servicios de investigacién vy
4 2023-010648 42 Int. | disefio conexos, servicios de andlisis
industrial, investigacién industrial y
disefio industrial, entre otros.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los cuatro (04) Recursos
Jerdrquicos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido
Resolucidn N° 456 de fecha 08/07/2025, publicada en el
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Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en fecha 14/08/2025,
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 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 Administrativos!, por lo
gue pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente nofificado
a La Recurrente, mediante publicacién del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 456, de fecha 08/07/2025, fecha esta
corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 08-2025,
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

I Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981,
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a partir del dia 15/08/2025 culminado 04/09/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerdrquico
fue interpuesto en fecha 04/09/2025, que es la fecha limite
ariba indicada, se concluye que el mismo se efectud en
tiempo hdbil para ello. Asf se declara.

Il
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que los cuatro (04) Recursos
Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de
cumplir con los principios de economia y celeridad procesal,
asi como también evitar decisiones contradictorias, ACUERDA
de conformidad con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la
Ley Orgdnica de Procedimiento Administrativos, ACUMULAR las
causas y, por tanto, emitir una sola decisién que las contenga.
Asi de decide.

v
ANTECEDENTES

En fecha 30/11/2023, La sociedad mercanti PANITA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, C.A., solicitdé ante el Servicio
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Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de Ia
marca PANITA segUn lo siguiente:

SOLICITANTE
PANITA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, C.A.,
N° SOLICITUD MARCA | CLASE DISTNGUE
Aparatos e instfrumentos cientificos, de
investigacion, de navegacion,
geodesicos, fotogrdficos,
1 2023-010645 9 Int. | cinematogrdficos, audiovisuales,

opticos, de pesaje, de medicién, de
sendlizacion, de deteccidn, entre
ofros.

Publicidad, gestién, organizacién vy
administracién de negocios
2 2023-010646 35Int. | comerciales, trabagjo de oficing, a
PANITA saber, suministro de informacién
comercial, entre otros.

Transporte, embalaje y
3 2023-010647 39 Int. | almacenamiento de  mercancias,
organizacioén de vigjes.

Servicios cientificos y tecnoldgicos, asi
como servicios de investigacién vy
4 2023-010648 42 Int. | disefio conexos, servicios de andlisis
industrial, inve