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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
hdbil en derecho, titular 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 en
su cualidad de Oponente marcaria ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Recurso
Jerdarquico confra el Acto Administrativo, emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucion N° 604 de fecha 23/09/2025,
publicada en el Boletin de |la Propiedad Industrial N° 646 en
fecha 10/10/2025, gue declaré CON LUGAR el Recurso de
Reconsideracién interpuesto por la solicitante marcariq,
contra la Resolucion N° 325 de fecha 23/05/2025, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha
29/05/2025 otorgando el Regisiro de la marca “DSKA"
solicitud No. 2021-008608, solicitada por el ciudadano NELL
DAVID DIAZ TOLEDO, que distingue: “Almohadilias
electrotérmicas que no sean para uso médico, instalacio
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de alumbrado para vehiculos aéreos, dispositivos
antiencandilantes para vehiculos, dispositivos antihelio para
vehiculos, bolsas de agua caliente, bombas de calor,
bombillos de iluminacion,..." entre otros.

|
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en Ia
Resolucién N° 604 de fecha 23/09/2025, 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), d&rgano dependiente
jerGrquicamente 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 Popular de
Industrias y Comercio Nacional, al cual conforme a lo
sefalado en el arficulo 3° le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional y, a los fines de continuar con
la actividoad administrativa. Este Despacho se declara
competente para su conocimiento. Asi se decide.

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.967
Extraordinario, de fecha 16 de enero de 2026.

17




ads
A
fas

..-(;E “ .
o
L
e
-y
= |
o

Ropition GBadinatrivina de (nrguede
Ewiterin ool G e gl
de . Fnethestriaed 14 Crmercia Nooinnal

Il
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.,

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a El Recurrente, mediante publicaciéon del Boletin
de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, fecha
esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 12-2025,
emanado por el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico
comenzd el 13/10/2025 hasta el dia 31/10/2025 ambas

fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico, fue interpuesto en fecha 30/10/2025, antes de la
fecha limite arriba indicada, se concluye que se efectud en
tiempo habil. Asi se declara.

2 Vld. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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1l
ANTECEDENTES

En fecha 02/11/2021, el ciudadano NELL DAVID DIAZ TOLEDO,
solicité ante el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca DSKA, que
distingue: Almohadillas electrotérmicas que no sean para
uso meédico, instalaciones de alumbrado para vehiculos
aéreos, dispositivos antiencandilantes  para vehiculos,
dispositivos antinelio para vehiculos, bolsas de agua caliente,
bombas de calor, bombillos de iluminacién, entre ofros.

En fecha 30/03/2022, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° 615, PUBLICA la marca
como solicitada, a los fines de su oposicién por los terceros

interesados.

En fecha 12/05/2022, la sociedad mercantil DAKA USA INC,
interpone escrito de OPOSICION confra la solicitud de
registro de la marca DSKA, por considerar que se encuentra
incurso en los supuestos previstos en los numerales 11y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 06/09/2022, el ciudadano NELL DAVID DIAZ TOLEDO,
da CONTESTACION a la Oposicién formulada.

3VId. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956,
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En fecha 23/05/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucién N° 325, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642, decide NEGAR DE
OFICIO la Oposicidn efectuada vy, por tanto, CONCEDE EL
REGISTRO de la marca solicitada.

En fecha 19/046/2025, el ciudadano NELL DAVID DIAZ TOLEDO,
en lo adelante El Recurrente Opositor, ejerce Recurso de
Reconsideracion, contra la negativa anterior.

En fecha 23/09/2025, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucion N° 604, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 declara CON
LUGAR el Recurso de Reconsideracion y revoca la Resolucion
N° 325 de fecha 23/05/2025.

En fecha 30/10/2025, El Recurrente Opositor, ejerce Recurso
Jerdrquico contra la negativa anterior.

vV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que, para el memento oportuno de ejercer la oposicién a la
marca solicitada, su representada era y sigue siendo titular
de una serie de marcas legales y similares a la solicitada,

20
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incluyendo la Clase 11 Internacional, las cuales enumera en
sus escritos.

Alega que en su oportunidad solicité al Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPl), que sea negado el
registro de la marca DSKA, solicitud 2021-0086608, por
encontrarse incursa  en los supuestos previstos de
iregistrabilidad contenidos en los numerales 11 y 12 el
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Asimismo, considera que una marca es similar a ofra,
cuando el consumidor pueda confundirse con ofra que ya
se encuentra registrada, o bien, se haya iniciado el proceso
de registro y que el signo solicitado encuadra dentro de la
disposicion legal antes mencionada, toda vez que ambas
marcas DAKA, registrada previamente y DSKA, solicitada y
concedida, son casi idénticas desde el punto de vista
fonético, lo que puede generar confusion.

Asevera, que entre la marca registra y la solicitada vy
concedida, se evidencia la similitud fonética y grdéfica, lo
gue ciertamente induce al consumidor a presentar riesgo de
confusibn o de asociacién y que en el presente caso, la
marca registrada, estd compuesta por una palabra y se
infenta el registro de otra marca que mantiene el mismo
elemento central y que al ser pronunciada, el o los sonidos
se confunde con los que se emite cuando es pronunciada la
marca propiedad de su representada, provocando el resigo
que el consumidor asocie o0 confunda a una con la ofra.
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Que es evidente la similitud que existe entre la marca
solicitada y sus registros previos, tanto grafica como fonética
que ambos signos DAKA y DSKA presentan en la
pronunciacion final, esto es, la conjuncién de las letra K y A,
generando que la articulaciéon sea similar, es decir, que dl
pronunciarse fonéticamente y visualmente de manera
expedita se creeria que es la misma marca, al solo sustituir la
letra A por la letra § manteniendo el mismo orden en las
demds letras, creando asi la confusion hacia el consumidor y
la expansion de la marca solicitada con los medios o
recursos de la marca ya registrada lo cual no puede ser
permitido.

Refiere que en el caso planteado, ambas marcas son casi
idénticas, diferencidndose solo por la incorporacién de una
consonante S, en el mismo orden de la marca registrada,
que al ser pronunciada de manera expedita se confunden
provocando el riesgo que el consumidor asocie o confunda
a una con la otra, toda vez, que dicha consonante no
produce una distincion marcada en su pronunciacién o
acentuacion con las marcas previamente registradas.

Afirma que la confundibilidad colisiona contra el principio de
lealtad comercial y transparencia que deben 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.

Arguye que, al pronunciarse la marca DSKA, (opositada vy
concedida), crea una confusién fonética y visual co

22
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marca DAKA, (oponente, previamente registrada) por ende,
sefala que el aspecto fonético de las marcas es un factor
clave en su evaluacién, concentradndose en el sonido de la
marca al pronunciarse.

Finalmente alega que, siendo las marcas registradas por su
representada, la sociedad mercantil DAKA USA INC., registros
previos, un signo priori, considera que este principio, debe
ser aplicado para determinar que la marca DSKA,
(opositada y concedida), no puede ser objeto de registro,
por existir la marca DAKA (oponente y previamente
registrada).

Vv
MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este orden de ideas, 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
marcaria de 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, que prevén:
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“Articulo 33. No podrdn adoptarse ni registrarse como marcas:

...Omissis...

11) la marca que se parezca grdfica o fonéticamente a

ofra ya regisfrada, 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 desprende lo siguiente:

En lo que respecta al numeral 11, se establece |la existencia
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 |a
marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o
andlogos productos con otra ya registrada.

En lo que se refiere al numeral 12, se tienen tres (3) supuestos

de hechos, que en forma ne concurrente impiden el registro
de una marca a saber:

24
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b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, se senala que en 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,
tanto geogrdfica como patronal de la marca, es decir, la
procedencia empresarial y, el supuesto indicado en el literal
c), senala 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 titular de la marca registrada, para
posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra
parte, evitar que el publico consumidor, incurra en error all
establecer el origen empresarial de la marca.

Ahora bien, efectuado el debido contraste normativo con el
presente caso, se observa lo siguiente:

Con respecto, a lo previsto en el numeral 11 del articulo 33,
que es el primer supuesto de hecho mencionado, es decir, el
parecido grdfico y fonético, esta Alzada constata, a simple
vista que ambas marcas: "DAKA" (oponente y registrada) vs

10
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“DSKA" (opositada y concedida), guardan diferencias
sustanciales en cuanto a la forma en que estdn compuestas.

En este sentido, se visualiza que la pronunciacién de la
marca objeto de oposicién seria: “"DESEKA, DE-ESE-KA o DES-
KA", que contiene una estructura sildbica diferente con el
signo oponente “DAKA" que tal y como se presenta asi se
pronuncia.

Ahora bien, al establecer la disimilitud fonética y gréfica de
las denominaciones antes descritas, se evidencia que el
riesgo de confusion del origen empresarial de los signos
confrontados en el pUblico consumidor no resulta viable. Asi
se establece.

En cuanto a los destinos marcarios de ambos signos, esta
Alzada administrativa con base a lo anterior al establecer la
diferencia en la composicién grdfica y fonética hace forzoso
concluir que ambos pueden coexistir, inclusive, para los
mismos productos. Asi también se decide.

Por ofra parte, con respecto al argumento de
improcedencia previsto en el numeral 12 del articulo 33 de Ia
Ley de Propiedad Industrial, esta Alzada administrativa
considera su andlisis inoficioso, toda vez que se encuentrg
implicitamente respondida supra. Asf se declara.

Como colorario de lo planteado, la marca objeto de
oposicibn no encuadra dentro de los supuestos de
improcedencia de registro previstos en la Ley de Propied

11
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Industrial, por lo que este Despacho concuerda plenamente
con el dictamen emanado del Servicio Autéonomo de
Propiedad Intelectual (SAPI). 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
Publica* en concordancia con lo dispuesto en el articulo 90
de la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,
declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto por la
ciudadana CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SANCHEZ
venezolana, civimente hdbil en derecho, titular de la cédula
de 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 DAKA USA INC.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes el
acto administrativo recurrido, contenido en la en la
Resolucion N° 604 de fecha 23/09/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,
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10/10/2025, emanado del Servicio Auténomo de Ila
Propiedad Intelectual (SAPI).

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, segun lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdicciéon Contencioso
Administrativa® 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 notificacién.

Publiquese la presente decision
Industrial.

Notifio

% Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de
fecha 22 de junio de 2010,
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