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ANOS 215°, 147°, y 27°

RESOLUCION

En fecha 31/10/2025, |la ciudadana ALICIA MOLERO
MORAN, venezolana, civiimente hdbil y titular de la
cédula de identidad N° V-10.413.619, Agente de la
Propiedad Industrial N° 3.549, apoderada del ciudadano
LUIGI DI GIROLAMO MALDERA, INTERPUSO ante el
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional (hoy)
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional', Recurso Jerdrquico contra el Acto
Administrativo emanado del Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resoluciéon
N° 599 de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, que
declaré SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracién,
interpuesto confra la Resolucion N° 327 de fecha
23/05/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad

! Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,967
Extraordinario, de fecha 16 de enero de 2026.
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Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025, que declard SIN
LUGAR el escrito de OPOSICION vy por tanto concede el
registro de la marca mixta “DICI", a la sociedad mercantil
INVERSIONES PERFUMES CARICIAS, C.A., solicitud N° 2021-
001159, en clase 03, internacional, para distinguir:
"Jabones no medicinales, productos de perfumeria, aceites

esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares
no medicinales, dentrificos no medicinales."

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso
Jerérquico, se ejerce contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucién N° 599 de fecha 26/08/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646
en fecha 10/10/2025, emanada por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), érgano
dependiente jerdrquicamente del Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026
mediante Decreto N° 5.2142, fue creado el Ministerio del

2 Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.967
Extroordinario, de fecha 16 de enero de 2026.
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Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, al cual
conforme al articulo 3° ejusdem, le compete la materia
de Industrias y Comercio Nacional, a los fines de
continuar con la actividad administrativa. Este Despacho
se declara competente para su conocimiento. Asi se

decide

|
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta
Alzada visualiza que cumple con los extremos exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos3, por lo que de seguida pasa a pronunciarse
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado al Recurrente ciudadano LUIGI DI GIROLAMO
MALDERA, mediante publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646, de fecha 10/10/2025, fecha
esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 11-
2025, emanado por el Servicio Auténomo de Ig
Propiedad Intelectual (SAPI).

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818
Extraordinario de fecha 01de julio de 1981.
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De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico comenzé el dia 13/10/2025 culminando el dia

31/10/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico fue interpuesto en fecha 31/10/2025, que es
la fecha Iimite arriba indicada, se concluye que se
presentd en tiempo habil. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 23/02/2021, |la sociedad mercantil INVERSIONES
PERFUMES CARICIAS, C.A., solicité ante el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro
de la marca mixta: D'ICI, trdmite N° 2021-001159, clase
03 infernacional; paora distinguir:  “Jabones no
medicinales, productos de perfumeria, aceites
esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares
no medicinales, dentifricos no medicinales".

En fecha 25/07/2022, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 617 el Servicio Autdonomo de |la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca: “D’ICI", como
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solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el
respectivo derecho de OPOSICION a su registro.

En fecha 01/09/2022, la ciudadana MARIA MILAGROS
NEBREDA, venezolana, civimente hdabil, fitular de Ia
cédula de identidad N° V-14.768.132, agente de la
propiedad industrial N° 2.794, apoderada del ciudadano
LUIGI DI GIROLAMO MALDERA, segUn Poder anotado en
el érgano registral bajo el N° 4309-05, interpone ESCRITO
DE OPOSICION, a la solicitud anterior.

En fecha 19/10/2022, la sociedad mercantil INVERSIONES
PERFUMES CARICIAS, C.A., presenta en fiempo hdbil,
ESCRITO DE CONTESTACION A LA OPOSICION.

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 Autdnomo de lao
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR la
oposicion y por tanto concede el Registro de la marca
mixta solicitada.

En fecha 1%/06/2025, |la ciudadana PATRICIA HOET
LIMBOURG, fitular de la cédula de identidad Ne°V-
9.970.326, agente de Propiedad Industrial N° 3.227,
apoderada del ciudadano LUIGI DI GIROLAMO
MALDERA, segun Poder anotado en el érgano registral
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bajo el N° 2005-4309, interpone Recurso de
Reconsideracion, contra la negativa anterior.

En fecha 26/08/2025, mediante Resolucién N° 599,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646
de fecha 10/10/2025, el Servicio Auténomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI) declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideraciéon interpuesto y en
consecuencia, CONFIRMA el otorgamiento de registro de

la marca mixta “D’ICI".

En fecha 31/10/2025, lao ciudadana ALICIA MOLERO
MORAN, venezolana, civimente hdbil, titular de la cédula
de idenfidad N° V-10.413.619, agente de la propiedad
industrial N° 3.549, apoderada del ciudadano LUIGI DI
GIROLAMO MALDERA, segun Poder anotado en el érgano
registral bajo el N° 2005-1740, interpone Recurso
Jerdrquico, contra la decisién anterior.

v
FUNDAMENTO DEL RECURSO

El Recurrente Opositor, en su escrito senala lo siguiente:
Que la marca objeto de oposicion presenta identidad
grdfica, fonética y conceptual, hecho no observado por

el érgano registral.
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Que el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), incurrié en el vicio de falso supuesto y error de
apreciacién, al considerar de forma errada que los
productos amparados por las marcas en conflicto no
generan riesgo de confusibn a pesar de la evidente
similitud entre los mismos.

Sostiene que los productos estdn destinados a un
consumidor del tfipo medio, es decir, aguel que no
necesita instruccion, estudios o capacitacion alguna
para distinguir los productos de una marca para con
otra.

Confrario a lo anterior, sefiala que el érgano registral
dictaminé que los productos asociados a las marcas
estén dirigidos a un consumidor “con alto grado de
instruccion técnica”.

Que, los productos asociados a las marcas confrontadas
son de consumo masivo, por lo tanto, la aseveracién
anterior resulta errénea.

Con base a todo lo expuesto, argumenta la existencia

del vicio de falso supuesto de hecho, al establecer el
érgano registral de manera errdnea, que los productos
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asociados a las marcas en conflicto estdn dirigidos a
consumidores con alto grado de instruccidén, y que entre

los signos, no existe similitud grafica y fonética.

En este orden de ideas, fundamenta gue la marca
objeto de oposiciéon se encuentra dentro del supuesto
de improcedencia de registro previsto en el numeral 11
del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

v
MOTIVACION

Visto los alegatos esgrimidos por El Recurrente Opositor,
esta Alzada Administrativa considera oportuno analizar el
presente caso, contrastdndolo con las normas aplicables,
a los fines de determinar la procedencia de la
impugnaciéon efectuada.

En este sentido, es importante acotar que los numerales

11y 12 del arficulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial4,
prevén:

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

*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 ofra ya registrada, para
Ios mismos o andlogos articulos...

12) La que pueda prestarse a confusién con
ofra marca ya registrada o que pueda
inducir a error por indicar una falsa
procedencia o cudlidad."

En lo concerniente al numeral 11, se establecen, dos
supuestos de hecho que en forma concurrente impiden
el registro de una marca, a saber: El Primero: Que refiere
al parecido gréfico y fonético de la marca solicitada con
otra marca ya registrada, y El Segundo: Que refiere al uso
o0 destino de la marca solicitada, en los mismos o
andlogos productos con otra ya registrada (identidad
conceptual).

En lo que refiere al numeral 12, se fienen, tres situaciones
juridicas que, en forma independiente, impiden el registro
de una marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con ofra marca ya
registrada. (Triple identidad marcaria).
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b) indicar una falsa procedencia de la marca
(Geogrdafica o empresarial).

¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.
(Publicidad enganosaq)

Bajo este contexto, debemos senalar que el supuesto
indicado en el literal @), establece el hecho de presentar
la triple identidad marcaria, el supuesto contenido en el
literal b), establece la viabilidad de presentar una falsa
procedencia tanto geogrdfica como patronal de Ia
marca, es decir, la procedencia empresarial, y el
supuesto indicado en el literal ¢), establece 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 y mercadeo que realiza el fitular de la marca
registrada, para posicionarla y darla a conocer en el
mercado Yy, por ofra parte, evitar que el publico
consumidor incurra en error al establecer el origen
empresarial de la marca.

Ahora bien, al efectuar la comparacién entre los signos
controvertidos “DIGI" (Oponente), vs. “D’ICI" (Opositada
y concedida) se observa a simple vista que ambos

10
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presentan similitud gréfica, diferencidndose Unicamente
en la tercera letra distinguida con la consonante "G"
para la marca oponente y la letra “C", para la marca
opositada actuando esta Ultima en sustitucion de
aquella.

Examinando la tercera letra de los sighos confrontados,
se denota que no posee fuerza distintiva, a la vez que no
ejerce un sonido o fuerza ténica, que lo diferencie de
forma sustancial para ambos, circunstancia esta que,
impide establecer en forma efectiva una distintividad
entre las marcas confrontadas, por lo que induciria a
confusiobn al publico consumidor por cuanto la
pronunciacion y visudlizacion grdafica son similares.

En cuanto a los destinos marcarios de ambos signos, esta
Alzada luego de analizar la marca opositada, encuentra
que la misma estd destinada a patrocinar los mismos
productos que la marca oponente contenidos en la
clase 03 internacional, productos de perfumeria y
cosméticos, entre otros, por lo que también hace forzoso
estimar que, existe similitud en los canales de
comercializacién y distribucién. Asi también se decide.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada determina que se
constituye la triple identidad marcaria, lo que induce al
pUblico consumidor al riesgo de confusion con la marca
registrada, circunstancias estas que contravienen con lo
previsto en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se decide.

11
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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 Ila
Administracion Publica® 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 ALICIA MOLERO MORAN, venezolana,
civilmente hdbil y titular de la cédula de identidad N° V-
10.413.619, agente de la propiedad industrial N° 3.549,
apoderada del ciudadano LUIGI DI GIROLAMO
MALDERA.

SEGUNDO: REVOCA Ila Resolucién N° 327 de fecha
23/05/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025, y la Resolucidn N°
599 de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, en lo
que respecta ala solicitud N° 2021-001159.

TERCERO: NIEGA la concesion de registro de la marca
mixta “D’ICI", por las razones aqui expuestas.

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

12
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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, segin lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de Ia
Jurisdiccién Contencioso Administrativaé concatenado
con lo previsto en el numeral 1 del articulo 32 Ibidem,
dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente origindl d su oficina\de origen.

Publiquese la presente d tih de la

Propiedad Industrial.

Notifiquese.

de fecha 22 de junio de 2010.
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