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ANOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCION

En fecha 30/10/2025, la ciudadana CAROLINA DEL PILAR
SOCORRO SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, civiimente
habil, titular 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 de la sociedad mercantil
panamena DAKA USA INC, INTERPUSO ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, tres (03)
Recursos Jerdrquicos contra el Acto Administrativo,
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), contenido en la Resolucién N° 5§75 de fecha
25/09/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 6446 en fecha 10/10/2025, que declard SIN LUGAR los tres
(3) Recursos de Reconsideraciéon contra la Resolucidn N° 324
de fecha 16/05/2024, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 630 en fecha 23/05/2024 que NIEGA
la oposicidn interpuesta, y por tanto, concede el registro de
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laa marca DAKAR, solicitada por la socledad mercantil PARIS -
DAKAR, segun el detalle siguiente:
PARIS - DAKAR

N | SOLICITUD | MARCA | CLASE DISTINGUE

FPorcelana, cerdmica, bolellas,
obras de arte hechoas de
porceland, terracota,
1| 2011-015288 | DAKAR | 21 Int. | estafuillas vy figuras (estatuas)
hechas de porcelana, vajillas
no readlizadas en metales
precioso,

Guantes vy méscaras, cascos
protectores, cascos  para
motociclismo, ropa para o
proteccion contra accidentes,
2 | 2011-015289 | DAKAR | ?Int. |radioactivos e  incendio,
aparatos vy dispositivos  de
proteccibn en contra de
accidentes para el personal,
zapatos de seguridad.

Metros, aparatos o)
instrumentos cientificos
(distintos de aguellos para uso
médico), de pesge, de
medicién 2] imanes
decorativos.

3 | 2011-015290 | DAKAR | 9 Int,
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I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los Recursos Jerdrquicos,
se ejercen contra el Acto Administrafivo contenido en la
Resolucién N° 575 de fecha 25/09/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), o4rgano dependiente
jerarquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026, mediante
Decreto N° 5.214!, fue creado el Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Comercio Nacional al cual conforme a lo
sefialado en el articulo 3° le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional. Este Despacho se declara
competente para su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta
Alzada visualiza que cumplen con los extremos de Ley,

Wid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.947
Extraordinario de fecha 16/01/2026.

L2)
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exigidos en el articulo 49 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos?, por lo que pasa o
pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados, fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, mediante publicacion dsl
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, fecha esta corroborada por el Aviso Oficial N°
DRPI-AQ-N° 11-2025, emanado por el Servicio Auténomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerdrquicos,
comenzé a partir del 13/10/2025 hasta el dia 31/10/2025
ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos
Jerdrquicos, fueron interpuestos en fecha 30/10/2025, antes
de la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
efectud en tiempo hdbil. Asi se declara.

?Vld. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de
fecha 1 de julio de 1981,
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1
PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que, en |los Recursos
Jerdrquicos interpuestos por La Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa, ACUERDA de
conformidad con lo previsto en los articulos 52 y 53 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos, ACUMULAR las
causas, y por tanto, emitir una sola decision. Asi de decide.

v
ANTECEDENTES

En fecha 26/08/2011, la sociedad mercantil PARIS - DAKAR,
solicité ante el Servicio Autébnomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca DAKAR, segin los
detalles siguientes:

SOLICITANTE

. PARIS-DAKAR

N° | SOLICITUD | MARCA | CLASE|  DISTINGUE

Porcelana, cerdmica, botellas,
2011- obras de arte hechas de porcelana,
1 015288 DAKAR 21Int. | terracota, estatuillas vy figuras

hechas de porcelana, vdijllas no
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SOLICITANTE
PARIS - DAKAR

N° | SOLICITUD | MARCA | CLASE |  DISTINGUE

Guantes y mdscaras, Cascos
protectores, Cascos para
motociclismo., ropa para la
2 2011- DAKAR 9 nt proteccién contra  accidentes,
015289 " | radicactivos e incendio, aparatos y
dispositivos de proteccién en contra
de accidentes para el persondl,

zapaios de seguridad.

Metros, aparaios e instrumentos
2011- cientificos (distintos de aquellos
s 015290 DAKAR SR para uso médico), de pesqje, de

medicién e imanes decorativos.

En fecha 23/04/2012, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° 528, PUBLICA la marca
como solicitada, a los fines de su oposicidn por los terceros
interesados.

En fecha 04/06/2012, la sociedad mercantil DAKA USA INC,
interpone escrito de OPOSICION, por considerar que la
marca objetada se encuentra incursa en los supuestos
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previstos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industriald.

En fecha 17/09/2012, la sociedad mercantil PARIS - DAKAR,
da CONTESTACION a la Oposicidn formulada.

En fecha 16/05/2024, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucion N° 326, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 630, en fecha
23/05/2024, declara SIN LUGAR la oposicidn y concede el
registro de la marca a la sociedad mercantil PARIS - DAKAR.

En fecha 18/06/2024, |a sociedad mercantil DAKA USA INC,
en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce los tres (3)
Recursos de Reconsideracion, contfra el acto anterior.

En fecha 25/09/2025, el Servicio Autébnomo de |la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucidén N° §75, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, resuelve declarar SIN LUGAR los Recursos de
Reconsideraciéon y confirma el acto impugnado.

3 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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En fecha 30/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce los
Recursos Jerdrquicos (uno (1) por cada solicitud), contra la
negativa anterior.

Vv
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente Opositora en sus escritos, lo siguiente:

Que, la marca opositada, presenta similitudes con una
marca preexistente propiedad de su representada, lo cual
podria inducir a error o confusiéon al pUblico consumidor.

Alega que, para el momento oportuno de ejercer la
oposicion a la marca solicitada, su representada era y sigue
siendo titular de una serie de marcas legales y similares a la
solicitada, incluyendo la clase 9 Internacional, las cuales
indica en sus escritos.

Asimismo, solicité al Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), que sea negado el registro de las marcas
DAKAR, tramitadas por la sociedad mercantil PARIS - DAKAR,
por enmarcarse en los supuestos previstos en los humerales
11y 12 el articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

REPLg

)
9
a5
]
z
z

38 Tomo XVI


https://v3.camscanner.com/user/download

f‘:ﬁé&fﬁ}w EBidvariena de f-:)h:lg’vﬂh
iwcenin el G oedor ?‘;}mﬁx
e ._ﬂi.'rﬁwdm ¥ %Sw.‘fnf.- -(} I(@Nmf

Sostiene, que la confundibiidad o confusiéon, impide el
registro entre signos idénticos o similares, porque las
coincidencias pueden producir en los consumidores, un error
directo respecto a los productos, servicios y actividades que
adquieren, o error indirecto en relacién a la creencia de la
procedencia empresarial de las marcas, enturbiondo de
cierto modo, su origen.

Ilgualmente, sustenta que la confundibilidad, colisiona contra
el principio de lealtad comercial y transparencia que debe
regir en el comercio, pues en el registro marcario, priva
preferentemente la tutela al concepto “pro consumitore”, y
es a quien se debe proteger en estas circunstancias.

Asevera gue al pronunciarse la marca DAKAR, (opositada y
concedida), crea una confusidén fonética y visual con la
marca DAKA, (oponente, previamente registrada) y por
ende, sefala que el aspecto fonético de las marcas, es un
factor clave en su evaluacién, concentrdndose en el sonido
de la marca al pronunciarse, lo que cobra especial
relevancia en situaciones donde la marca se escucha en
lugar de visualizarse, como en anuncios de audios o en
conversaciones cotidianas sobre marcas.
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Senala que la similitud que tienen ambos signos es tal, que al
reproducirlos fonética y visualmente de manera expedita, se
creeria que es la misma marca, creando asi la confusién
hacia el consumidor y, por ende, valiéndose de la marca
solicitada de la expansion de los medios o recursos de ld
marca ya registrada, lo cual no puede ser permitido.

Finalmente, alega que Ilas marcas registradas poseen
registros previos por lo que es un signo priori principio que
debe ser aplicado para determinar que la marca DAKAR,
(opositada y concedida), no puede ser objeto de registro,
por existir la marca DAKA (oponente y previamente

registradal).

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados, esta  Alzada
Administrativa considera oportuno, analizar los hechos que
conforman el caso y confrontar su correspondencia con el
derecho, para determinar si, los alegatos expuestos por La
Recurrente Opositora son procedentes.

En este orden de ideas, La Recurrente Opositora alega como
argumento capital en su escrito, la triple identidad marcaria
de su signo, con el signo opositado y concedido, ademds de
la potencialidad de incurrir en error de procedencia

10
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marcaria por parte del publico consumidor, hechos estos
que conforman los supuestos de improcedencia contenidos
en los numerales 11 y 12 del arficulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, que a continuacién se citan: '

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

11) la marca que se parezca grdfica o fondticamente a
ofra ya registrada, para los mismos o andlogos
articulos.

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

De lo anterior, se establece lo siguiente:

En lo que respecta al numeral 11, se desprende |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 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 ofra ya registrada.,

En lo que se refiere al numeral 12, se tienen tres (3) supuestos
de hechos, que en forma no concurrente impiden el regist
de una marca a saber: o

11
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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, se debe senalar que, en el supuesto
indicado en el literal a), establece el hecho de presentar la
triple identidad marcaria, en el supuesto contenido en el
literal b), prevé la viabiidad de presentar una falsa
procedencia, tanto geogréfica 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,
como lo es, el hecho de la inversibn en publicidad vy
mercadeo que realiza el fitular 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.

Ahora bien, efectuando el debido contraste normativo con
el presente caso, se determina lo siguiente:

En lo que concierne, a lo previsto en el numeral 11 del
articulo 33, en el primer supuesto, de hecho, es decir, al
parecido grdfico y fonético, esta Alzada observa, a simple
vista, que entre ambas marcas: DAKA (oponente vy

12
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registrada) vs DAKAR (opositada y concedida), existe
semejanza grdéfica como fonética, diferencidndose sélo en
la letra “R".

En este sentido, al encontrar que la Unica diferenciaciéon
existente entre los signos controvertidos responde a una sola
letra, es decir la letra "R", la misma no produce fuerza
distintiva suficiente para distinguir el signo de su competidora
con lo cual configura el supuesto de hecho de parecido
grdfico y fonético aqui analizado.

De lo antes expuesto, esta Alzada desestima el criterio
pronunciado por el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI). Asi se establece.

Con respecto a los destinos marcarios, esta Alzada, luego de
analizar la marca opositada, encuentra que la misma estd
destinada a patrocinar similares productos, lo cual hace
imposible la coexistencia pacifica de ambas en el mercado,
toda vez que utilizan los mismos canales de distribucidon vy
comercidlizacién que induce confusidbn en el publico
consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de las
marcas. Asi también se decide.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca
concedida, incurre en las disposiciones prohibifivas de
registro, previstas en la Ley de Propiedad Industrial,
especificamente en el numeral 11 del articulo 33.

13
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Con respecto, al numeral 12 del articulo 33 ejusdem, es
menester resaltar que este planteamiento se encuentra
implicito en lo senalado por esta Alzada Administrativa, por

lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto. Asi se
decide.

Como colorario a lo planteado, esta Alzada Administrativa
encuentra que se configuran los supuestos de
improcedencia de registro de la marca opositada
contenidos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial, es procedente. Asi se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las airibuciones 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: CON LUGAR, los Recursos Jerdrquicos interpuestos
por la ciudadana CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SANCHEZ,

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

14
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venezolana, civiimente hdbil en derecho, titular de la cédula
de identfidad 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 DAKA USA INC.

SEGUNDO: REVOCA I|ao Resolucibn N° 575 de fecha
25/09/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 646 en fecha 10/10/2025, y la Resolucion N° 326 de fecha
16/05/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 630 en fecha 23/05/2024, en lo que respecta a las
solicitudes: Nos. 2011-015288, 2011-015289 y 2011-015290,
respectivamente.

TERCERO: NIEGA |a concesidon de la marca DAKAR, por las
razones aqui expuestas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente decisibn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, segin lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccidén Contencioso
Administrativa® concatenado con el numeral 1 del articulo

fecha 22 de junio de 2010.
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32 Ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias
continuos, contado a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

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

Notifiquese.

Decreto N° 5.215\de fecha 168 l enero de 2026,

G.O.R.B.V. N° 6.968, EX{taordina ~ de esa misma fecha
""O[JEL‘*\

qp.RmN,q
O\Qsa POPY, Ft
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