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ANOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCION

En fecha 31/10/2025, la ciudadana ANETTE BEYER,
venezolana, mayor de edad, civimente hdabil, titular de la
cédula de identidad N° V.- 10.334.427, y Agente de la
Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el cardcter de
Apoderada de la sociedad mercantii de Italiac DOMPE
FAMACEUTICI SPA., INTERPUSO ante el Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder
Popular de Industrias y Comercio Nacionall!, Recurso
Jerdrquico contra el Acto Administrativo emanado del
Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
contenido en la Resolucién N° 599 de fecha 26/08/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en
fecha 10/10/2025, que declaré SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion ejercido contra la Resolucion N° 254 de
fecha 13/04/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad

1 Vid. Decreto N° 5,214 de fecha 16/01/2026 publicado en la Gaceta Oficial de

la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.967 Exiraordinario de esa mismge: ====s

fecha.
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Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025 que declard SIN LUGAR
la oposicion interpuesta y, por tanto, concede el registro de
la marca DOMPIDOM, a la sociedad mercantil INVERSIONES
EN MARCAS INMAR, C.A., solicitud N° 010702, Clase 6
+Nacional, 5 Infernacional para distinguir:  “Producto
farmacéutico para el tratamiento de trastornos dispépticos
con evacuacion gdstrica lenta o reflujo gastroesofdgico”.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucion N° 5§99 de fecha 26/08/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 648 en fecha
10/10/2025, emanado por el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual  (SAPI), organo dependiente
jerérquicamente 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
seNalado en el articulo 3° le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional a los fines de continuar con

3 Tomo XVII
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la actividod administrativa. Este Despacho se declara
competente para su conocimiento. Asi se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, se
observa que cumple con los extremos de Ley exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que se pasa a pronunciar de seguida
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
Notificado a La Recurrente, sociedad mercanti DOMPE
FARMACEUTICI SPA, mediante publicacion del Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, fecha esta
corroborada por los Avisos Oficiales N° DRPI-AO-N° 11-2025,
y DRPI-AO-N° 12-2025, emanados por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en los mencionados Avisos
Oficiales, el lapso para interponer el Recurso Jerarquicos,
comenzo el dia 13/10/2025 culminando el dia 31/10/2025

* Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario
fecha 1 de julio de 1981.
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ambas fechas inclusive, el cual se prorrogd hasta el dia
03/11/2025, de conformidad con lo previsto en el Decreto N°
5.170 de fecha 17/10/2025, publicado en la Gaceta Oficial
de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.933
Extraordinario de esa misma fecha.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrguico, fue interpuesto en fecha 03/11/2025, en la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se efectud en tiempo
hdbil para ello. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 21/07/2016, mediante framite N° 2016-010702 la
sociedad mercantil INVERSIONES EN MARCAS INMAR, C.A.,
solicité ante el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de |la marca DOMPIDOM en
Clase é Nacional, 5 Internacional, para distinguir: “Producto
farmaceutico para el fratamiento de trastornos dispépticos
con evacuacion gastrica lenta o reflujo gastroesofdgico”.

En fecha 16/02/2017, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Boletin N° §72, PUBLICA la marca
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como solicitada, a los fines de su oposicion por los terceros
interesados.

En fecha 03/04/2017, |la sociedad mercantil de Italic DOMPE
FARMACEUTICI, S.P.A., interpone escrito de OPOSICION
contra la solicitud de registro anterior, por considerar que
estd incursa en los supuestos de improcedencia de registro
previstos en los numerales 11y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial®, por presentar parecido grdfico,
fonético y conceptual con su marca previomente registrada
DOMPE.

En fecha 12/07/2017, |la sociedad mercantil INVERSIONES EN
MARCAS INMAR, C.A., da CONTESTACION a la Oposicidn
anterior.

En fecha 13/04/2025, mediante Resolucién N° 254, publicado
en el Boletih de la Propiedad Industrial N° 641, en fecha
29/04/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la Oposicion interpuesta y por
tanto, CONCEDE EL REGISTRO de la marca solicitada. |

* Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10 de
diciembre de 1956.
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En fecha 20/05/2025, la sociedad mercanti DOMPE
FARMACEUTICI, S.P.A., en lo adelante La Recurrente
Opositora, ejerce Recurso de Reconsideracion, contra la
negativa anterior.

En fecha 26/08/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucién N° 5§99, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, declara SIN LUGAR el Recurso de

Reconsideracién y ratifica el acto impugnado.

En fecha 31/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente Opositora en  sus  escritos,
fundamentalmente lo siguiente:

Que la marca concedida y a la que hace oposicidon
DOMPIDOM, reproduce e imita su marca previamente
solicitada DOMPE, por lo que aduce el parecido grdfico,
fonético y conceptual.
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Que, le asiste el derecho de prelacién, toda vez que solicité
con tiempo anterior la marca DOMPE, y que, por las razones
expuestas, ello impide el registro de la marca opositada y
concedida DOMPIDOM.

Que la marca DOMPE, es mundialmente reconocida, que la
marca concedida DOMPIDOM no posee distintividad
alguna, no aporta novedad, asi como tampoco algin
elemento diferenciador entre ambas para establecer su
distincién competitiva, pudiendo inducir a error al publico
consumidor sobre la procedencia empresarial de la marca.

Que, la marca objeto de oposicion DOMPIDOM al igual que
la marca previamente solicitada DOMPE, esta destinada a
identificar productos farmacéuticos ubicados en la Clase 5

Internacional.

Que a diferencia de lo establecido por el érgano registral en
su decision denegatoria y posterior ratificacién, el tipo de
consumidor destinado a los productos asociados a las
marcas en conflicto son del tipo “distraido y confiado”.

Que se trata de un tipo de consumidor que, al comprar un
producto farmacéutico, se deja llevar por la indicacion del
médico o del farmaceuta a cambio de recibir el récipe,
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lo tanto, es un consumidor en la mayoria de las veces
desconocedor del producto que va a adquirir.

Que el Organo Registral no analizé de forma individual los
elementos del presente caso, por lo que considerd
erradamente que la marca concedida estd dirigida a un
consumidor “informado y atento"”, con cierta instruccién
tecnica o profesional. Lo cual no se ajusta a la realidad.

Que conforme al destino marcaric que es productos
farmaceéuticos, el consumidor no prestard atencién alguna
del producto que adquiere, por lo tanto, la confundibilidad
e intercambiabilidad de los productos es un hecho
categdrico e indiscutible.

VI
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los alegatos presentados, esta Alzada Administrativa
observa que, el argumento capital que esgrime La
Recurrente Opositora en su escrito se basa en la violacién al
principio de prioridad marcaria que asiste a todo solicitante
de propiedad intelectual.

9 ) ) Tomo X
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En este sentido, asevera que su solicitud de marca fue
hecha con tiempo a la marca a que hace oposicion, por lo
que estima que posee derechos prevalentes de identidad,
que estadn siendo vulnerados por la marca concedida
presentando parecido grdfico, fonético y conceptual, lo que
induce al consumidor a confusion.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada Administrativa
considera oportuno andlizar el caso, contrastdndolo con las
normas que correspondan, a los fines de determinar la
procedencia de la impugnacién efectuada.

Siguiendo con este orden de ideas, los numerales 11 y 12 del
articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, establecen:

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

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

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

10 Tomo XVII
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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 ©
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 tienen, 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).

b) indicar una falsa procedencia de Ila marca
(Geogrdfica o empresarial).

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

Bojo este contexto, debemos senalar que el supuesto
indicado en el literal a), establece el hecho de presentar I
triple identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal
b), establece la viabiidad de presentar una falsa
procedencia tanto geogrdafica como patronal de la marca,
es decir, la procedencia empresarial, y el supuesto indicado

10
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en el literal ¢), establece el hecho de indicar elementos
constitutivos del producto que no existen o no presenta la
calidad esperada conformando una publicidad engafosa.

Todo lo anterior tiene su justificacién, precisamente en evitar
el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio,
como lo es el hecho de la inversiobn en publicidad vy
mercadeo que redliza 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 dl
establecer el origen empresarial de la marca.

Ahora bien, contrastando los criterios de andlisis anteriores a
los hechos del presente caso, se observa que entre |os signos
controvertidos “DOMPE" (Oponente), vs. “DOMPIDOM”
(Opositada y concedida) ambos presentan diferencias
aréficas en su composicion denominativa.

Se destaca que la marca oponente se compone de dos (2)
silabas mientras que la marca opositada estd compuesta
por tres (3) sllabas, asimismo, la marca opositada presenta
silaba  ténica que establece la diferencia en su
pronunciacién (DOM) y por tanto, en su gréfica con la
marca oponente, razén por la cual, hace destacar la
diferencia de las marcas en conflicto. Asi se establece.

En cuanto a los destinos marcarios, se verificé en efecto qu
tanto la marca opositada DOMPIDOM, como la m

11

12
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oponente DOMPE, estdn dentro de la Clase 5 internacional,
para distinguir productos farmacéuticos. Sin embargo, al
existir diferencias en la parte grdfica y fonética como se ha
analizado supra, es factible su coexistencia en el mercado,
toda vez que no se configura el hecho de la triple identidad
marcaria que impide su registro. Asi se establece.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada administrativa
determina que en la marca objeto de oposicibn no se
configura el supuesto de improcedencia de registro
contenido en el numerales 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial.

Con respecto al argumento de improcedencia de registro
basado en el numeral 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial, esta Alzada determina que al ser
resuelto lo anterior, queda implicitamente respondido esta
impughacién, razdn por la cual, resulta inoficioso
pronunciarse al respecto. Asi también se decide.

Vi
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 20 del articulo 78, del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgdnica de la Administracidon

12
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PUblica4 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 la ciudadana ANETTE BEYER, venezolana, mayor
de edad, civimente hdbil y titular de la cédula de identidad
N° V.- 10.334.427, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746,
actuando con el cardcter de Apoderada de la sociedad
mercantil de ltalic DOMPE FAMACEUTICI SPA.

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

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 Ia
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, segun lo dispuesto en el humeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa® concatenado con el numeral 1 del articulo

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

fecha 22 de junio de 2010,

13
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32 Ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) dias,
contado a partir de su notificacion.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publiquese la presente decisid
Industrial.

en el Boletin gle la Propiedad

Notifiquese.

G.O.R.B.V. N° 4.968, Extraordinario de esa misma fecha

14
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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
Jerdrquico 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 declaré6 CON LUGAR el Recurso de
Reconsideracién interpuesto por la solicitante marcaria,
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

16
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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 Jerarquico, 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
senalado en el arficulo 3° le compete la materia de
Industrias y Comercio Nacional y, a los fines de continuar con
la actividod 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.
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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 «
pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.,

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
notificado a El Recurrente, mediante publicacién 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 antihelio para vehiculos, bolsas de agua caliente,
bombas de calor, bombillos de iluminacién, entre otros.

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 contra 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.

3 Vid. 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 Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucion 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 19/06/2025, 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.

v
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,
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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 (SAPI), 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 grdfica, 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 Ky A,
generando que la articulacidon sea similar, es decir, que adl
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 expansidbn 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 distinciébn 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, andlizar los hechos que
conforman el caso y confrontar su correspondencia con el
derecho, para determinar de esta manera si, los alegatos
expuestos por La Recurrente Opositora son procedentes.

En este orden de ideas, 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 registfrada, 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 |a 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:
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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 al
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 Ia
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 encuentrq
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 Autdonomo 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 Ila Propiedad Industrial N° 646 en fecha

4 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 4,147
Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014,

12
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10/10/2025, emanado del Servicio Auténomo de la
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, segin lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccién 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 notificacion.

Devuélvase el expediente original a 0 oficina de drigen.

Publiquese la presente decisién ¢n el Boletin de la Rropiedad
Industrial. '

Notifiquese:

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

13
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ANOS 215°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 31/10/2025, la ciudadana ANETTE BEYER,
venezolana, mayor de ‘edad, fitular de la cédula de
identidad N° V.- 10.334.427, inscrita en el INPREABOGADO
bajo el N° 100.5046, y Agente de la Propiedad Industrial
N° 3.746, actuando con el cardcter de Apoderada de la
Sociedad Mercantil de -Italia CALZATURIFICIO CASADEI
S.P.A., 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 por el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la
Resolucion N° 575 de fecha 25/09/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, que declaré SIN LUGAR, el Recurso de
Reconsideracién interpuesto contra la Resolucion N° 548 de
fecha 08/08/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 633 en fecha 16/08/2024, que declard SIN
LUGAR el escrito de Oposicion a la marca CASADEI,
solicitada por el ciudadano MARIO NARDI NASELLI, titular de
la cédula de identidad N° V. 9.963.371 mediante frdmite N°
2012-023985, en clase 46 internacional, para distinguir:
“Nombre comercial destinado a establecimiento
dedicado a la fabricacidn, importacién, exportacion,

29 Tomo XVII



fﬁ‘fxﬂmz S hridbmer vive rece oo ().d'a:o;wn’:v
A wisteriv ot C beler f“f%/nfm' e

C e
« Fveeloost riced ¢ Cosmoroin . Nootoneel

comercializacién, distribucién y venta de productos
textiles, calzado, sombreros y articulos de cuero”.

|
vy COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso
Jerdrquico, se ejerce contra el Acto Administrativo
contenido en la Resolucion N° 548 de fecha 08/08/2024,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 633
de fecha 16/08/2024, 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° 5.2141, fue creado el Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional,
estableciendo en su articulo 3° que 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.

I Vid. Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela N° 6,967
Exiraordinario de fecha 16 de enero de 2026,
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I
ADMISIBILIDAD

Visto y andlizado el contenido del escrito recursivo esta
Alzada administrativa visualiza que cumple con todos los
extremos de Ley exigidos en el arficulo 49 de la Ley
Orgdnica de Procedimientos Administrativos?, por lo que
de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, 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 la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerdrquico
comenzd a partir del dia 13/10/2025 culminando el dia
31/10/2025, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jer@rquico fue interpuesto en fecha 31/10/2025, que es
la fecha limite arriba indicada, se concluye que el mismo
se efectud en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 2818
Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
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i
ANTECEDENTES

En fecha 15/11/2012, mediante tradmite N° 2012-023985, el
ciudadano MARIO NARDI NASELLI, fitular de la cedula de
identidad N° V-9.963.371, solicitd ante el Servicio
Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro
de la marca CASADEIl, en clase 46 internacional para
distinguir: “Nombre comercial destinado a
establecimiento dedicado a la fabricacién, importacion,
exportacion, comercializacién, distribucion y venta de
productos textiles, calzado, sombreros y articulos de
cuero”.

En fecha 12/07/2013, mediante publicacién en el Boletin
de la Propiedad Industrial N° 538, el Servicio Auténomo
de la Propiedad Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca
como solicitada, a los fines que terceros interesados
ejerzan el respectivo derecho de OPOSICION a su
registro.

En fecha 23/08/2013, la sociedad mercantil de Italia
CALZATURIFICIO CASADEl S.P.A., presenta escriio de
OPOSICION contra la solicitud de registro de la marca

32
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“CASADEI", por considerar que se encuenira incursa en
los supuestos de improcedencia de registro contenidos
en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial?.

En fecha 19/11/2013, el ciudadano MARIO NARDI
NASELLI, ya identificado, presenta escrifo de
CONTESTACION a la oposicién del registro de la marca.

En fecha 08/08/2024, mediante Resolucién N° 548,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 633,
en fecha 16/08/2024, el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), declara la OPOSICION SIN
LUGAR y por tanto CONCEDE el registro de la marca
solicitada.

En fecha 06/09/2024, la sociedad mercantil de ltalia
CALZATURIFICIO CASADEl S.P.A., en lo adelante "La
Recurrente Opositora”, interpone Recurso de
Reconsideracién contra la negativa anterior.

En fecha 25/09/2025, mediante Resolucién N° 575,
publicada en el Boletin del a Propiedad Industrial N° 646,
en fecha 10/10/2025, el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion y, por tanto, CONFIRMA el

3 VId. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Nomero 25.227, de
fecha 10 de diciembre de 1956.
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registro de la marca “CASADEI" al ciudadano MARIO
NARDI NASELLI.

En fecha 31/10/2025, La Recurrente Opositora, interpone
Recurso Jerdrquico, contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente Opositora alega en su escrito recursivo, o

siguiente:

"La marca CASADEI (..., solicitada por el
ciudadano Mario Nardi Nasell, reproduce
de forma idéntica la marca notoria vy
mundialmente conocida como lo es el signo
CASADElI y CESARE CASADEI, y ademds
solicita proteccidon para un establecimiento
O negocio desfinado a fabricar y
comercializar productos de vestimenta,
calzado y sombrereria, que son los mismos
productos para los cuales la marca notoria
CASADEl es conocida y se convirfid en
notoria. Por lo tanto, disiento del alegato
esgrimido por el SAPI, segin el cual la
solicitud de nombre comercial CASADEI
solicitada por el ciudadano Mario Nardi, es
susceptible de registro.
...Omissis. ..

34
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En base a lo dispuesto en los articulos 27 de
la Ley de Propiedad Industfrial Venezolana,
en concordancia con los ordinales 11 y 12
del articulo 33 de la misma Ley, no deberia
ser registrable un signo que sea idéntico o
similar a ofro signo registrado o solicitado
con anterioridad, y en este caso, mucho
menos por imitar y reproducir de forma
idéntica una marca notoria. En dichas
condliciones, ese signo propuesto carece de
fuerza distintiva...

(-]

Por su parte, la Recomendacion Conjunta
relatfiva a las Disposiciones sobre Proteccion
de las Marcas Notoriomente Conocidas
aprobada por la Asamblea de la Unién de
Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial y la Asamblea General de la OMPI
de septiembre de 1999, teniendo en cuenta
la Convencién de la Unién de Paris (CUP) ...

.

Es claro que esta confusion y asociacién de
las marcas, puede ocasionar dafo no solo
en el consumidor sino también a la empresa
fitular de la marca notoria, quien verd no
solo dilvida la fuerza distintiva de su signo,
sino que incluso, puede ver afectada su
imagen y reputacién comercial...

()

Por lo aqul expuesto, el nombre comercial

para el signo CASADEI, inscripcién NUm.

7
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2012-023985, en clase 46 internacional, en
contrario a lo que establecidé el SAPI, si se
encuentra incurso en la  disposicion
prohibitiva de registro contenidas en los
literales 11 y 12) del articulo 33 de la Ley de
Propiedad industrial; Asi como el articulo 16
del ADPIC y por lo tanto, no deberia ser
objeto de registro”.

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los alegatos esgrimidos por La Recurrente Opositora,
esta Alzada administrativa observa que los mismos se
circunscriben en manifestar la triple identidad marcaria y
el hecho de que la marca oponente es una marca
notaria.

Los alegatos anteriores encuadran dentro de los
supuestos de hechos previstos en los numerales 11 y 12
del articulo 33 de la Ley de Propiedad industrial, los
cuales se citan:

“Arficulo 33.- No podrédn adoptarse ni
registrarse como marcas:
(..)
11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a ofra ya registrada,
para los mismos o andlogos articulos.
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12) La que pueda prestarse a confusion con
ofra marca ya regisfrada o que pueda
inducir a error por indicar una falsa
procedencia o cualidad.”

En lo concerniente al numeral 11, se establece 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
o destino de la marca solicitada, en los mismo andlogos
productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

En lo que refiere al numeral 12, se tienen fres 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).

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
(Geogrdéfica o empresarial).

c) Indicar una falsa cudlidoad de la marca.
(Publicidad enganosa)

Bajo este contexto, debemos senalar que el supuesto
indicado en el literal a), 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 Igf;
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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 presentan la calidad esperada
conformando una publicidad enganosa. Lo contenido
en este numeral, es aplicable al caso de marcas notorias
O reconocidas.

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

En este orden de ideas, al efectuar la comparacion entre
los signos controvertidos, CASADEl y CESARE CASADEI
(oponentes y registradas), vs CASADEl (opositada vy
concedida), se observa que ambos presentan similitud

ardfica y fonética, diferencidndose una de las marcas
oponentes con la denominacién antecesora “CESARE"

Sin embargo, desde el punto de vista legal, resulta

imperativo sefialar que la procedencia de la prelacion
marcaria o la excepcidn de triple identidad estd

10
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supeditada al cumplimiento del principio de
territorialidad y a la legitimacién activa.

Bajo esta premisa, es requisito sine qua non que La
Recurrente opositora ostente la titularidad del registro
previo o de registro vigente de la marca en territorio
nacional por la cual alega el mejor derecho, o en su
defecto, una solicitud de registro en curso y vdlidamente
constituida y por lo tanto no expirada.

Con fundamento a lo antes expuesto, al constatarse la
inexistencia de antecedentes marcarios en el territorio
nacional a favor de La Recurrente opositora, la misma
carece de la cualidad juridica necesaria para reclamar
la prioridad registral, en consecuencia, se hace inviable
cualquier examen de cotejo, por cuanto no existe un
derecho subjetivo previo que proteger y, por falta de
legitimidad. 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

11
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Administracién Publica4, en concordancia con lo dispuesto

en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos, declara:

PRIMERQ: IMPROCEDENTE, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por la ciudadana ANETTE BEYER, venezolanag, fitular de la
cédula de identidad N° V-10.334.427, inscrita en el
INPREABOGADO bajo el N° 100.506, vy Agente de la
propiedad Industrial bajo el N° 3.748, actuando bajo la
cuadlidad de Apoderada de la sociedad mercantil de Italia
CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el
acto administrativo recurrido, 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
del Servicio Auténomo de la 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 decisiébn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justicia, segun con lo dispuesto en el numeral 5
del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccidon

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

12
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Contencioso Administrativas concatenado con el numeral
1 del articulo 32 ibidem, dentro del término de ciento
ochenta (180) dias continuos, contfado a partir de su

notificacion.
Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a sd oficina de origen.

Notifiquese.

»---"'—‘_--“‘-'-\--T.--‘-.-I Q
\ (}-qo e&fw
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LUIS ANTONIQ) VILLEGA “RAMIREZ

Ministro De %der opulayde
Q-
Industrias y rcio Nagional
AN
4 S enero de 2026

Decreto N° 5.215 defe
G.0O.R.B.V N° 6.968 Extraordinario, de esa misma fecha

-

5. Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451

de fecha 22 de junio de 2010,
13
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ANOS 215°, 147°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 30/10/2025, el ciudadano LEOPOLDO MARQUEZ
LEFELD, venezolano, mayor de edad, civimente hdabil, fitular
de la cédula de identidad N° V.-5.969.605, abogado en
ejercicio y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.688,
actuando con el cardcter de Apoderado de la sociedad
mercantii GENERAL TRADEMARK CORPORATION, INTERPUSO
ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Naciondl,
(hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio
Nacional, dos (02) Recursos Jerdrquicos confra el Acto
Administrativo, emanado del Servicio Autdénomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucion N°
575 de fecha 25/09/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, que
declard SIN LUGAR los dos (2) Recursos de Reconsideracion
contra la Resolucion N° 411 de fecha 06/06/2024, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 831 en fecha
19/06/2024, la cual DECLARA SIN LUGAR vy, por tanto,
concede el registro de la marca OSIRIS, a la sociedad
mercantil BASF SE, cuyo distingue es:
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SOLICITANTE
BASF SE
N° | SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE
Sustancias guimicas

utilizadas en la agricultura,
la horticultura y la
sivicultura,  especialmente
1 | 2011-022053 OSIRIS 1 Int. | preparaciones fortificantes
para plantas, preparaciones
para la regulacidon de
crecimientos de las plantas,
entre otras.

Preparaciones para la
destrucciéon y combatir los

2 | 2011-022054 OSIRIS S5Int. | de animales daninos,
fungicidas, herbicidas vy
pesticidas.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los Recursos Jerdrquicos,
se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucidon N° §75 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), drgano dependiente
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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 Popular de
Industrias y Comercio Nacional, al cual conforme a o
senalado en el articulo 3° 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 los escritos recursivos, esta Alzada
administrativa observa que cumplen 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, los actos impugnados fueron efectivamente
notificados a La Recurrente, Opositora, mediante
publicacién del Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en
fecha 10/10/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso
Oficial N° DRPI-AO-N° 11-2025, emanado por el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

' Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.967

Extraordinario, de fecha 16 de enero de 2026.

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinarig
fecha 1 de julio de 1981,
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De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerdrquicos
comenzod el dia 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.

PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido, que, en |los Recursos
Jerarquicos, interpuestos por la Recurrente, existe identidad
absoluta de sujeto, objeto y causa. ACUERDA de
conformidad con lo preceptuado en los articulos 52 y 53 de
la Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativoss,
ACUMULAR LAS CAUSAS vy, por lo tanto, emitir una sola
decisién porigual. Asi se decide.

v
ANTECEDENTES

En fecha 29/11/2011, la sociedad mercantil BASF SE, solicitd
ante el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
el registro de la marca OSIRIS, que distingue:
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SOLICITANTE
BASF SE

N° | SOLICITUD MARCA CLASE DISTINGUE

Preparaciones para la
destruccion y combate de

1 | 2011-022053 OSIRIS 1 Int. | animales dafinos,
fungicida, herbicidas vy
pesticidas.

Preparaciones para la
destruccién y combatir los
2 | 2011-022054 OSIIRIS Sint. | de animales daninos,
fungicidas, herbicidas vy
pesticidas.

En fecha 26/07/2012, mediante publicacién en el Boletin de
la Propiedad Industrial N° 530, el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como
solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el
respectivo derecho de OPOSICION a su registro.

En fecha 04/09/2012, la sociedad mercanti GENERAL
TRADEMARK CORPORATION, presenta escritos de OPOSICION
contra las solicitudes de registro del signo OSIRIS, por
considerar que se encuentra incurso en los supuestos
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previstos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial3.

En fecha 04/12/2012, la sociedad mercantil BASF SE, ejerce
en tiempo habil, ESCRITO DE CONTESTACION A LA
OPOSICION del registro de la marca.

En fecha 20/06/2024, mediante Resolucién N° 411, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 631, en fecha
19/06/2024, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR las Oposiciones y, por tanto,
concede el registro la marca solicitada.

En fecha 12/07/2024, en lo adelante "La Recurrente
Opositora”, interpone dos (2) Recursos de Reconsideracion,
contra la negativa anterior.

En fecha 25/09/2025, mediante Resolucion N° 575, publicada
en el Boletin del a Propiedad Industrial N° 646, en fecha
10/10/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR, los dos (02) Recursos de
Reconsideracion y por tanto CONFIRMA el registro de Ia
marca solicitada.

En fecha 30/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce dos
(02) Recursos Jerdrquicos contra la negativa anterior.

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha
10/12/1956.
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'
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, en sus escritos senala, lo siguiente:

Que el Servicio Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
otorgd el registro de la marca OSIRIS, por considerar que no
se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad
previstas en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial y por tanto, decide conceder el registro.

Asimismo, solicita que sea declarada la nulidad la Resolucion
Administrativa N° 575, por medio de la cual fue concedida el
registro de la marca OSIRIS a nombre de BASF SE, por cuanto
dicho acto, no fue debidamente motivado, de conformidad
con lo previsto en los articulos 9 y 18 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos.

Argumenta que el acto contenido en la Resolucidén 575,
dictada por el Servicio Autdbnomo de Ila Propiedad
Intelectual (SAPI), incurre en los vicios de falso supuesto de
hecho y de derecho, toda vez que el acto recurrido, se basd
en una interpretacion errdnea de figuras esenciales para el
andlisis Intermarcario.

Que, como consecuencia de lo antes sefalado, el Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), dejé de
aplicar el articulo 33 ordinales 11 y 12 cuando lo procedente
era aplicarlo y negar la solicitud de registro del signo OSIRI
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Alega que su representada, GENERAL TRADEMARK
CORPORATION, ha obtenido proteccion registral en diversos
paises para el signo OSIRIS.

Sostiene que el error de hecho y de derecho, resulta de Ia
estimaciéon hecha por el examinador en que la solicitud
opuesta, no se encuentra incursa en ninguna causal de
iregistrabilidad, siendo evidente que la marca solicitada por
el tercero al que su mandante se opuso es idéntica a sus
marcas registradas para productos andlogos o similares.

Arguye que el signo solicitado por BASF SE, es idéntico en su
dmbito grdfico, ideoldgico y fonético, respecto al conjunto
de las marcas OSIRIS, registradas por su representada v,
ademds, puede crear confusidn o error en el publico
consumidor respecto a la selecciéon del producto o al origen
empresarial del mismo, pues en este Ultimo caso, el
consumidor pudiere pensar que se trata de productos
distintos, los mismos son elaborados y comercializados por la
misma empresa, titular de la marca primigenia, en este caso,
su representada GENERAL TRADEMARK CORPORATION.

Finalmente alega que al efectuarse el andlisis y la
comparacién de los productos a ser comercializados por los
signos en cuestion, resulta evidente que si bien los productos
en cuestibn no son idénticos, ambos corresponden a
productos naturales quimicos, mas aun la clase 3, relativa a
productos para la limpieza y la clase 5 preparaciones
farmacéuticas, y la clase 1 en la que la contraparte
revindica preparaciones destinadas o la destrucciéon y
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combate de animales daninos, guardan una esfrecha
vinculaciéon, toda vez que ambos tipos de productos, se
utiizan en el dmbito doméstico para la limpieza y el
mantenimiento del hogar, por lo que concluye que las
marcas en conflicto comparten potencialmente los mismos
canales de comercializaciéon y medios de publicidad, lo que
incrementa el riesgo de confusidon entre los consumidores.

VI
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los argumentos esgrimidos por La Recurrente
Opositora, esta Alzada  Administrativa, considera
conveniente, anadlizar el presente caso, contrastédndolo con
las normas alegadas como aplicables, a los fines de
determinar la procedencia de la impugnacion efectuada.

En este orden de ideas, esta Alzada Administrativa, sefala
que La Recurrente Opositora, alega como argumento
principal que el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), otorgd el registro de la marca OSIRIS, por
considerar que no se encuentra incursa en los supuestos de
irregistrabilidad previstos en los numerales 11 y 12 del articulo
33 de la Ley de Propiedad Industrial y, por tanto, alegd el
error de hecho y de derecho, por considerar que la marca
solicitada por el tercero al que su mandante se opuso, es
idéntica a sus marcas registradas para productos andlogos o
similares.
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En este sentido, esta Alzada Administrativa, considera
importante traer a colacién, el contenido de los numerales
11 y 12 del articulo 33 de |la Ley de Propiedad Industrial,
preve:

“Articulo 33. No podran adoptarse ni regisfrarse
CoOmo Marcas:
...Omissis...

11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otfra 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 prevé 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 otra ya registrada.

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

de hechos, que en forma no concurrente impiden el registro
de una marca a saber:

10
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a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
¢) Indicar una falsa cudlidad de la marca.

Bajo este contexto, debemos senalar gue, 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 viabilidad 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,
como lo es, el hecho de la inversion en publicidad y
mercadeo que redliza el fitular 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, al readlizar el debido contraste normativo con el
caso en estudio, se observa lo siguiente:

Respecto a lo previsto en el numeral 11 del articulo 33,
especificamente sobre la semejanza grdfica y fonética, esta
Alzada advierte que entre las marcas en conflicto: “OSIRIS”
(oponente y registrada) vs “OSIRIS"

11
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concedida), existe una plena identidad, por lo que carece
de diferencias sustanciales en su composicidon, resultando
idénticas.

En este sentido, al no existir diferenciacion grafica ni fonética
entre los signos controvertidos, se configura plenamente el
supuesto de hecho analizado. La denominacién "OSIRIS" no
presenta variaciones en su pronunciacién o acentuacion
respecto a la marca preexistente (OSIRIS), lo que determina
una identidad absoluta. Por consiguiente, esta Alzada
Administrativa desestima el criterio del Servicio Autbnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), el cual sostiene que “...la
semejanza denominativa o identidad de las palabras que
fitulan las marcas, no es suficiente, sino que juega un papel
preponderante los productos, servicios o actividades
distinguidos por los signos; tomando en consideracion sus
clases.”

En lo que corresponde a los destinos marcarios de los signos
en conflicto, esta Alzada Administrativa, observa que, una
vez analizada la marca concedida, ésta pretende distinguir
productos andlogos dentro del mismo clasificador,
circunstancia que hace inviable que ambos signos coexistan
en el mercado, toda vez que son susceptibles de generar
confusion en el pulblico consumidor en cuanto a la
procedencia empresarial de las mismas.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca

opositada y concedida, incurre en las disposiciones
prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad

12
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Industrial, especificamente en el numeral 11 del articulo 33,
Asi se decide.

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.

Visto lo anterior y después del andlisis en conjunto, este
Despacho considera que existe la triple identidad (grdfica,
fonética y conceptual) que induce al riesgo de confusion
entre la marca previomente registrada (oponente) y la
concedida (opositada), tales circunstancias, contravienen
con lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial y por ello,
acoge el criterio alegado por La Recurrente Opositora, en el
sentido de que el érgano registral, incurridé en error de hecho
y de derecho al estimar que las solicitudes objeto de
oposicidon, no se subsumen en ninguna de las causales de
iregistrabilidad, previstas en la Ley de Propiedad Industrial.
Asi 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

13
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PuUblica* en concordancia con lo dispuesto en el articulo 90
de lao Ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos,
declara:

PRIMERO: CON LUGAR, los Recursos Jerdrquicos interpuestos
por el ciudadano LEOPOLDO MARQUEZ LEFELD, venezolano,
mayor de edad, civimente hdbil, titular de la cédula de
identidad N° V.-5.969.605, abogado en ejercicio y Agente de
la Propiedad Industrial N° 2.688, actuando con el cardcter
de Apoderado de la sociedad mercantii GENERAL
TRADEMARK CORPORATION.

SEGUNDO: REVOCA Ia Resolucion 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° 411 de fecha
06/06/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial
N° 631 en fecha 19/06/2024, emanadas del Servicio
Autébnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), vinculadas con
las solicitudes Nos. 2011-022053 y 2011-022054.

TERCERO: NIEGA la concesion de la marca OSIRIS, por las
razones aqui expuestas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la
lLey Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
presente decision podrd ser recurrida ante el Tribunal

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

14

(S
00 N b
YA o,
Al
-
e

™ ARIANY 0

_—
o
a0k

Sty ysn

% BUENO
?

55 Tomo XVII



L7 ’.ﬁ‘%”ﬁm Ehatmaricena de € ,’H:,,-,M,
LM sbiterien did S utor S hpuntrw

e,
e Cinmnertn [ oobonal

Supremo de Justicia, segun lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccion 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.

Devuélvase el expediente original origen.

Publiquese la presente decisién en el Boletin de la
Industrial.

ropiedad

Notifiquese.

Y

Fg
_/
LUIS ANTONI

G.0O.R.B.V. N° 4.948, Extraordinario de esa misma fecha

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

En fecha 31/10/2025, el ciudadano JOSE GUTIERREZ
RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, civimente habil,
fitular de la cédula de identidad N° V.- 11.585.732, abogado
en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO N° 71.574 vy
Agente de la Propiedad Industrial N° 3.905, actuando con el
cardcter de . Apoderado de la sociedad mercantil
CORPORACION [5IGITEI.,- C.A., INTERPUSO 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° 5§99 de fecha 26/08/2025,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 644 en
fecha 10/10/2025, qu.e-_l;-,'declcré SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracién” ejércido confra la Resolucion N° 327 de

''VId. Decreto N° 5,214 de fecha 16/01/2026 publicado en la Gaceta Oficial de

fecha.
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fecha 23/05/2025, publicada en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025 que declard SIN LUGAR
LA OPOSICION interpuesta vy, por tanto, concede el registro
de la marca de nombre comercial LOGICADIGITAL, a la
sociedad mercantil LOGICA DIGITAL, C.A., solicitud N° 2021-
0017464, Clase 46 Internacional, para distinguir: “La empresa
fiene como objeto, todo lo relacionado con la compra,
venta, reparacién  servicio  técnico,  consignacion,
distribucién, accesorios de todo equipo telefénico celular,
camaras, equipos de computacion, computadoras de
escritorio y portdtiles, instalacién de redes LAN, WI-Fl,
instalacion de circuito cerrado, diseno grdfico, disefio WEB,
produccion y edicién de audiovisuales, ..." entre otros...

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico se
gjerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucién N° 327 de fecha 23/05/2025, publicada en el
Boletin de la Propiedad Indusirial N° 642 en fecha
29/05/2025, emanado por el Servicio Autébnomo de Ia
Propiedad Intelectual (SAPI), o6rgano dependiente

jerdrquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.
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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
sefalado en el articulo 3° 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. Asf se decide.

Il
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, se
observa que cumple con los extremos de Ley exigidos en el
articulo 49 de la Ley Orgdnica de Procedimientos
Administrativos?, por lo que se pasa a pronunciar de seguida
sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente
Notificado o La Recurrente, sociedad  mercantil
CORPORACION DIGITEL, C.A., mediante publicacion del
Boletih de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N°

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Exiraordinario de
fecha 1 de julio de 1981.
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DRPI-AO-N° 11-2025, emmanado por el Servicio Autébnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerdrquicos
comenzd a partir del 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 de manera en fecha 31/10/2025,
en la fecha limite arriba indicada, se concluye gue el mismo
se efectud en tiempo hdbil. Asi se declara.

1]
ANTECEDENTES

En fecha 22/03/2021, mediante tradmite N° 2021-001764 la
sociedad mercantil LOGICA DIGITAL, C.A. solicité ante el
Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca para denominacidn comercial
LOGICADIGITAL en Clase 46 Internacional, para distinguir: “La
empresa tiene como objefo, todo lo relacionado con la
compra, venta, reparacion servicio técnico, consignacion,
distribucién, accesorios de todo equipo telefénico celular,
cdmaras, equipos de computacién, computadoras de
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escritorio y portdtiles, instalacién de redes LAN, WI-FI,
instalacién de circuito cerrado, diseno grdfico, disefo WEB,
produccién y edicién de audiovisuales, ..." entre otros..

En fecha 25/07/2022, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 617, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca para nombre comercial
LOGICADIGITAL como solicitada, a los fines de su oposicion
por parte de terceros interesados.

En fecha 06/09/2022, la sociedad mercantil italiana
CORPORACION DIGITEL, C.A., interpone escrito de
OPOSICION contfra la solicitud de registro marca para
denominacién comercial LOGICADIGITAL, por considerar
gque estd incursa en los supuestos de improcedencia de
registro previstos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la
Ley de Propiedad Industriald, por presentar parecido grdfico,
fonético y conceptual con su marca previamente registrada
DIGITEL.

En fecha 22/12/2022, la sociedad mercantil LOGICADIGITAL,
C.A., da CONTESTACION a la Oposicion anterior,

3VId. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10
diciembre de 1956.
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En fecha 23/05/2025, mediante Resolucién N° 327, publicada
en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 642, en fecha
29/04/2025, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR la Oposicidn interpuesta y, por
tanto, CONCEDE EL REGISTRO de la marca solicitada.

En fecha 19/06/2025, la sociedad mercantii CORPORACION
DIGITEL, C.A., en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso de Reconsideracion, contra la negativa anterior.

En fecha 29/08/2025, el Servicio Autébnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), mediante Resolucion N° 5§99, publicada en
el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha
10/10/2025, declara SIN LUGAR el Recurso de
Reconsideracion y ratifica el acto impugnado.

En fecha 31/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.
VvV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente Opositora en sy escrito,
fundamentalmente lo siguiente:
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Que la marca concedida y a la que hace oposicidn
LOGICADIGITAL, reproduce e imita su marca previamente
solicitada DIGITEL y el isologo “G”, por lo que aduce el
parecido grafico, fonético y conceptual.

Que, le asiste el Derecho de prelacién, toda vez que posee
registro previo de su marca, lo cual impide el registro de la
marca opositada y concedida LOGICADIGITAL.

Que la marca DIGITEL, es mundialmente reconocida, que |a
marca concedida LOGICADIGITAL no posee distintividad
alguna, no aporta novedad, asi como tampoco algin
elemento diferenciador entre ambas para establecer su
distincién competitiva, pudiendo inducir a error al publico
consumidor sobre |la procedencia empresarial de la marca.

Que el Organo Registral se limité mediante una sola
Resolucién a decidir un total de 26 recursos de
reconsideracién interpuestos por diferentes solicitantes no
vinculadas entfre si, con argumentos distintos, sin tomar en
cuenta cada caso particular.
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Que el signo otorgado es un signo enganoso que pudiera
generar el riesgo de asociacién en el publico consumidor
para con su marca y el isologo previamente registrado.

Que la marca concedida LOGICADIGITAL, tiene por
finalidad reproducir de forma solapada elementos
caracteristicos de sus prestigiosas marcas, DIGITEL y el isologo
“G", las cuales, gracias a sus esfuerzos, se convirtieron en
marcas reputadas dentro del mercado nacional.

Que la marca DIGITEL y el isologo “G”, en razén de la
reputacion obtenida, se convirtieron en marcas notorias, con
lo cual invoca la proteccién especial que como tal ofrece el
articulo 6 bis del Convenio de Paris.

Que la reproduccién de su marca se puede apreciar en |la
letra G, contenida en la marca concedida LOGICADIGITAL

la cual, es idéntica.

Con base a lo expuesto, el publico consumidor puede
incurrir en error de asociacién al establecer la existencia
falsa de una asociacion de las empresas patrocinadoras de
las marcas en conflicto, razén por la cual la marca
opositada encuadra en el supuesto de improcedencia de

foe“’c“
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registro establecido en los numerales 11 y 12 de la Ley de
Propiedad Industrial.

Vi
MOTIVACION PARA DECIDIR

Vistos los alegatos presentados, esta Alzada Administrativa
observa que, el argumento capital que esgrime La
Recurrente Opositora en su escrito se basa en la violacién al

principio de prioridad marcaria que asiste a todo solicitante
de propiedad intelectual.

En este sentido, asevera que posee registro de marca
anterior en el tiempo a la marca a la que hace oposicion,
por lo que estima que tiene derechos prevalentes de
identidad, que estdn siendo vulnerados por la marca
concedida, toda vez que esta Ultima, presenta parecido
gréfico, fonético y conceptual, con su marca, lo que induce
al consumidor a error o confusion al creer que existe una
asociacion entre las empresas patrocinantes de estas
marcas.

En vitud de lo expuesto, esta Alzada administrativa
considera conveniente analizar el caso, contrasténdolo con
las normas que correspondan, a los fines de determinar o
procedencia de la impugnacién efectuada, que,
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procedente, se aplicaran los correctivos legales que
correspondan.

En este sentido, los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la Ley
de Propiedad Industrial, establecen:

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

I1T) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otra ya registrada, para los
mismos o andlogos articulos...

12) La que pueda prestarse a confusion con
ofra marca ya registrada o que pueda
inducir a emor por indicar una falsa
procedencia o cualidad.”

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 o
destino de la marca solicitada, en los mismos o andlogos
productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

10
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En lo que refiere al numeral 12, se regulan, tres situaciones

jurfdicas que, en forma independiente, impiden el registro de
una marca, a saber:

a) Posibiidad de confundirse con otra marca ya
registrada. (Triple identidad marcaria).

b) indicar wuna falsa procedencia de Ila marca
(Geogrdfica o empresarial).

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

Bajo este contexto, se revela que el supuesto indicado en el
literal a), establece el hecho de presentar la triple identidad
marcaria, el supuesto contenido en el literal b), establece la
viabiidad 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), 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 inversibn en publicidad vy
mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para
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parte, evitar que el publico consumidor incurra en error al
establecer el origen empresarial de la marca.

Ahora bien, contfrastando los criterios de andlisis anteriores o
los hechos del presente caso, se observa que entre los signos
controvertidos "DIGITEL" (Oponente), vs. “LOGICADIGITAL"
(Opositada y concedida) ambos presentan diferencias
araficas en su composicidn denominativa que inclusive, su
pronunciacion o fonética no es posible establecer similitud.

En este orden de ideas, se destaca que la marca oponente
se compone de una sola palabra que contiene tres (3)
silabas, mientras que la marca opositada es una (1) palabra
procedente de la unidn o combinacién de dos (2) palabras
simples, lo que la hace més extensa, y esté compuesta por
seis (6) silabas, por lo que, al pronunciarse, se evidencia
distincién entre ambas.

En cuanto a los destinos marcarios, se verificd en efecto que
la marca oponente DIGITEL y el isologo “G"” registrados, estén
destinados a distinguir productos bajo la Clase Internacional
7 y 16, y servicios bajo la Clase Internacional 35, 38, 42.
Mientras que la marca opositada LOGICADIGITAL, estd
destinada a distinguir el nombre comercial o nombre de un
establecimiento bajo la Clase Internacional 46.

Del andlisis anterior, se desprende que no existen
coincidencias en las clasificaciones marcarias, y al ser la

12
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marca opositada una marca para distinguir la
denominaciéon de una sociedad mercantil es forzoso concluir
que los objetos de ambas son totalmente diferentes.

Sin embargo, a los efectos del presente caso, se considera
importante aclarar lo referente a la actividad que detalla en
el distingue la marca opositada LOGICADIGITAL para para
con la marca oponente DIGITEL y el isologo “G”. En este
sentido, se observa que ambas son empresas gue
proporcionan servicios de venta de productos tecnoldgicos,
como son los teléfonos celulares, entre otros servicios que
refieren a tecnologia.

En este orden de ideas, al constatar que en efecto las
marcas confrontadas no presentan similitud grafica vy
fonética, produce la suficiente distintividad y diferenciacion,
que hace irrelevante cuestionar la similitud o analogia en los
productos o servicios que prestan. Asi se declara.

Por ofra parte, es menester destacar lo que aduce La
Recurrente Opositora en cuanto a la reproduccién del
isologo “G", en la denominacién de la marca opositada
LOGICADIGITAL, por lo que se observa que la descripcién del
signo mixto obedece a la mayuUscula capital y el resto en
letras minUsculas, lo cual se expresa como: “Légicadigital”.

Ahora bien, del cotejo efectuado a la letra “g”, de la marca
oponente a las letras “g", de la marca opositada, existen

diferencias de disefo y tamano que impiden establecer una
similitud, en este contexto podemos observar que la part

13
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inferior de ambas grdficas corresponde a la formacién
natural para el diseno de las mismas, diferenciandose en Ila
parte superior, en la cual, la marca oponente posee en su
guarismo un detalle de acentuaciéon que no contiene su
competidora opositada. Sobre este particular, la similitud
argumentada decae por si sola, razén por la cuadl se
descarta.

Con base a todo lo anterior, esta Alzada Administrativa
concluye que el riesgo de confusion por asociacién en el
que pudiera incurrir el publico se diluye, motivado a que las
diferencias supra especificadas son suficientes para
establecer la distintividad entre los signos confrontados,
hecho que permite la coexistencia pacifica en el mercado.

Resumiendo lo planteado, este Despacho concluye que en
la marca objeto de oposicidon no se configura el supuesto de
hecho de la triple identidad marcaria previsto en el numeral
11 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Como colorario de lo anterior se determina que el
argumento de improcedencia de registro basado en el
numeral 12 del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
queda implicitamente respondido, lo que hace inoficioso
pronunciarse al respecto. Asi se decide.
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Vil
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada
administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 20 del arficulo 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 el
ciudadano JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ, titular de la cédula
de identidad N° V.- 11.585.732, con el cardcter de
Apoderadeo de la sociedad mercantil CORPORACION
DIGITEL, C.A

SEGUNDQO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes el
Acto Administrativo recurrido 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, emanado
del Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de Ia
ley Orgdnica de Procedimientos Administrativos, en
concordancia con el articulo 93 ejusdem, se advierte que la
Presente decisidn podrd ser recurrida ante el Tribunal
Supremo de Justiciaq, segun lo dispuesto en el numeral 5 del
articulo 23 de la Ley Orgdnica de la Jurisdiccién 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.

Devuélvase el expediente original ina de origen.

Publiquese la presente de |sién en el Boletin dg la Propiedad
Industrial.
Notifiquese.
L ‘ f%?%
tf 2
f o)l !
______,__.-—"'"'// = g
~ LUISANTONIO
Ministro del F
Industrias y C
Decreto N° 5.215, de fa ero de 2026

® Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.45] de
fecha 22 de junio de 2010.
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ANOS 215°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 29/10/2025, la ciudadana ANETTE BEYER,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
N° V.- 10.334.427, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N°
100.506, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746,
actuando con el caracter de Apoderada de la Sociedad
Mercantil de la sociedad mercantil de Colombia COLOMBINA
S.A., INTERPUSO ante el Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional Recurso Jerarquico contra el
Acto Administrativo, emanado del Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucién
N° 580 de fecha 26/09/2025, publicado en el Boletin de la
Propiedad Industrial N® 646 en fecha 10/10/2025, que declaré
SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideracidn interpuesto contra
la Resolucién N° 690 de fecha 03/09/2024, publicada en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 634 en fecha
12/09/2024, que declaré SIN LUGAR el escrito de Oposicidn a
la marca MUU solicitada por el ciudadano JUAN JORGE RIOS
BORGES titular de la cédula de identidad N° V- 7.682.289,
mediante trdmite N° 2013-012959, en clase 29
internacional, que distingue: "Productos lacteos, leche, aceit:
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grasas comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y
legumbres en conservas, secas y cocidas, mermeladas y
huevos.”

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerarquico, se
ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolucién
N° 690 de fecha 03/09/2024, publicado en el Boletin de la
Propiedad Industrial N°® 634 en fecha 12/09/2024,
emanada por el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), 6rgano dependiente 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, estableciendo en su
articulo 39, que le compete la materia de Industrias vy
Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad
administrativa. Este despacho se declara competente para su
conocimiento. Asi se decide.

1 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.947
Extraordinario de fecha 16 de enero de 2026.
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II
ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente notificado
a La Recurrente Opositora, 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 la Propiedad
Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso
Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerarquico comenzd
el dia 13/10/2025 culminando el dia 31/10/2025, ambas
fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerarquico
fue interpuesto en fecha 29/10/2025, antes de la fecha
limite arriba indicada, se concluye que se presentd en tiempo
habil para ello. Asi se declara.

? Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 2818
Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.
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1V
ANTECEDENTES

En fecha 11/07/2013, mediante tramite N° 2013-012959.
El ciudadano JUAN JORGE RIOS BORGES, solicité ante el
Servicio Autdnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el
registro de la marca MUU, en clase 29 internacional para
distinguir:  "Productos ldcteos, leche, aceite,  grasas
comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y legumbres
en conservas, secas y cocidas, mermeladas y huevos.”

En fecha 09/04/2014, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N°® 546, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como solicitada, a los
fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de

OPOSICION a su registro.

En fecha 27/05/2014, |la sociedad mercantil de Colombia
COLOMBINA, S.A interpone escrito de OPOSICION contra la
solicitud de registro de la marca “MUU”, por considerar que se
encuentra incursa en los supuestos de improcedencia de
registro contenidos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de
la Ley de Propiedad Industrial®.

En fecha 03/12/2014, el ciudadano JUAN JORGE RiOS
BORGES, titular de la cédula de identidad N° V- 7.682.289,

* Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela, Nomero 25.227, de
fecha 10 de diciembre de 1956.
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consigna escrito de CONTESTACION a la oposicién
interpuesta.

En fecha 03/09/2024, mediante Resolucién N° 690,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N® 634, en
fecha 12/09/2024, el Servicio Autdnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR la oposicion y por
tanto concede el Registro de la marca solicitada.

En fecha 01/10/2024, la sociedad mercantil de Colombia
COLOMBINA S.A,, en lo adelante “La Recurrente Opositora”,
interpone Recurso de Reconsideracion contra la negativa
anterior.

En fecha 26/09/2025, mediante Resolucion N° 580, en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646, en fecha
10/10/2025, el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual
(SAPI), declara SIN LUGAR el recurso de reconsideracion
interpuesto y CONFIRMA, en todas sus partes, el acto
impugnado.

En fecha 29/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
formal Recurso Jerarquico contra la negativa anterior.
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IV
FUNDAMENTO DEL RECURSO

La Recurrente Opositora alega en su escrito recursivo, lo
siguiente:

"..En primer lugar y en base a lo dispuesto en
los articulos 27 de la Ley de Propiedad Industrial
Venezolana, en concordancia con los ordinales
11 y 12 del articulo 33 de la misma Ley, no
deberia ser registrable un signo que sea idéntico
o similar a otro signo registrado o solicitado con
anterioridad, porque en dichas condiciones, ese
signo propuesto carece de fuerza distintiva...

()

En el presente caso de las marcas confrontadas
son bastantes similares, ya que aungue se
confronta una marca simple versus una marca
compuesta, el término denominativo
predominante en este ultimo MUUU, reproduce
de forma idéntica la marca MUU previamente
registrada...

Sin descomponer las marcas, al ponernos en el
lugar del consumidor, se muestra que
predominan los términos MUU y MUUU. Lo cual
va definitivamente a generar un recuerdo en e/
consumidor, quien pensard en los productos
como son los “chocolates” que se identifican en
e/ mercado con /a marca de mi representada
Chocolatina MUUU con los que se comercializan
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bajo el signo MUU. La asociacion es
indiscutible ’i

()

Es bien sabido que la empresa Colombina S.A.,
es mundialmente reconocida, lider en el mercado
del sector de los "alimentos, especificamente en
la fabricacion y comercializacion de galletas,
golosinas, chocolates y chucherias”. Su portafolio
de productos es sumamente amplio, por lo que
el consumidor pensara que los productos a
identificarse bajo la marca MUU constituye mds
bien, una ampliacion de la familia de marcas de
Colombina S.A., derecho que le asiste por Ley.

()

Lo anterior ha sido el criterio reiterado por €l
Tribunal de la Comunidad Andina, cito por
elemplo la decision 19-IP-2022. El SAPI
menciond, que se trata de un ‘'consumidor
especializado’, lo cual no es correcto, ya que los
productos que distinguiria la marca MUU y la
marca previa registrada Chocolatina MUUU estan
dirigidos a un “"consumidor medio”.

\'}
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por la Recurrente Opositora,
esta Alzada Administrativa observa que, los mismos se
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circunscriben a describir, que la marca oponente presenta
parecido grafico y fonético en comparacion con la marca a la
que hace oposicion y es concedida.

También sefiala que los productos asociados por las marcas en
conflicto se complementan y por lo tanto, induce la idea de
utilizar similares canales de distribucion y comercializacion, en
donde el consumidor podria establecer erréneamente, una
asociacion entre las empresas patrocinantes de las marcas.

Asimismo, al establecer que la sociedad mercantil de Colombia
COLOMBINA S.A., es una empresa mundialmente reconocida y
a su vez, al contener dentro de su familia de marcas, la que
opone como hegante al registro, asevera que se hace patente,
por parte del consumidor, el riesgo de asociacion de
procedencia empresarial.

En virtud de lo anterior, esta Instancia Administrativa considera
oportuno analizar si el presente caso encuadra dentro de los
supuestos de improcedencia de registros marcarios contenidos
en la Ley de Propiedad Industrial, en especifico, los numerales
11 y 12 del articulo 33 ejusdem, alegados.

En este orden de ideas, se cita:

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

()
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11) La marca que se parezca grdfica o
fonéticamente a otra ya registrada,
para los mismos o analogos articulos.

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

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 grafico y fonético de la marca solicitada con otra
marca ya registrada, y El Sequndo: Que refiere al uso o
destino de la marca solicitada, en los mismos o analogos
productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

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

a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
b) Indicar una falsa procedencia de la marca.
c) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, debemos sefialar que el supuesto indicado
en el literal a), establece el hecho de presentar la triple
identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal b),

?\’d

Sty enn™
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establece la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto
geogréfica como patronal de la 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 presentan la calidad esperada conformando una
publicidad engafiosa.

Todo lo anterior tiene su justificacion, precisamente en evitar el
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, 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 y, por otra parte, evitar que el
publico consumidor incurra en error al establecer el origen
empresarial de la marca.

Al aplicar los criterios de analisis precedentes al caso concreto,
se colige que entre la marca "COLOMBINA CHOCOLATINA
MUUU” (oponente y previamente registrada) y la marca
“"MUU” (opositada y concedida) existe una evidente diferencia
entre las mismas, toda vez que la primera es una marca
compuesta que predomina el elemento denominativo y
descriptivo del fabricante y producto y la segunda es
nominativa simple.

De lo expuesto se infiere que al existir elementos de mayor
fuerza distintiva en la marca oponente “COLOMBINA
CHOCOLATINA MUUU” con respecto a la marca opositada
"MUU”, no cabe posibilidad de confusién para que el

10
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consumidor asocie ambos signos con una misma identidad
comercial de los productos a un mismo titular.

En lo que corresponde a los destinos marcarios de los signos
en conflicto, se concluye del expediente administrativo que las
marcas presentan distinta naturaleza y finalidad, toda vez
que amparan productos pertenecientes a clases o segmentos
de mercado diferentes. Esta falta de relacion competitiva
reduce la posibilidad de error en el plblico consumidor.

Sobre el particular, cabe destacar que la marca Oponente
COLOMBINA CHOCOLATINA MUUU, esta destinada a
distinguir: "Chocolateria”. En la clase 30 Internacional.

En cambio, en lo que respecta a la marca opositada y
concedida su registro MUUU, se observa que se encuentra
destinada a distinguir "Productos lacteos, leche, aceite, grasas
comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y legumbres,
mermeladas y huevos.” En la clase 29 Internacional, propia
para distinguir productos alimenticios.

Entre los usos marcarios supra indicados, a pesar de que los
signos referidos se enmarcan a productos de consumo o
alimentos, los mismos no guardan una relacion de
complementariedad o sustitucion por otro, es decir, que
el uso de uno requiera necesariamente el uso del otro, por
ejemplo, el cepillo de dientes para con la crema dental, en tal

11
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sentido, al ser independiente hace inviable para el consumidor
la existencia de cualquier riesgo de confusion.

La doctrina marcaria en la materia ha sido reiterada en
determinar que no es suficiente el parecido grafico y fonético
entre las marcas en conflicto, pues para hacer viable la
negativa de registro, debe existir adicionalmente identidad de
usos marcarios para establecer asi el riesgo de confusion.

En resumen, de lo planteado, esta Alzada Administrativa
observa que la marca objeto de oposicién no se encuentra
dentro de los supuestos de improcedencia de registro
establecido en la Ley de Propiedad Industrial. Asi se declara.

Con respecto al argumento de notoriedad, se hace del
conocimiento a La Recurrente Opositora que, para tales fines,
debe demostrar con los respectivos estudios técnico-econdmico
segln indica la Jurisprudencia Nacional, sin embargo, esta
Alzada administrativa considera que este planteamiento se
encuentra implicitamente respondido en lo antes expuesto, por
lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.

Con base a lo expuesto, esta Alzada administrativa concuerda
con el pronunciamiento efectuado por el Servicio Autdnomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto lo ratifica en todas
sus partes. Asi se decide.

12
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VI
DECISION

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en
gjercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del
articulo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Organica de la Administracion Publica*, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 90 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdrquico interpuesto
por la ciudadana ANETTE BEYER, venezolana, civiimente
habil, titular de la cedula de identidad N° V- 10.334.427,
inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 100.506, y Agente
de la propiedad Industrial bajo el N° 3.746, actuando con el
caracter de Apoderada de la sociedad mercantil de Colombia
COLOMBINA S.A.

SEGUNDQ: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el
acto administrativo recurrido, contenido en la en la Resolucién N°
580 de fecha 26/09/2025, publicado en el Boletin de la Propiedad
Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, emanado del Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el articulo 73 de la Ley
Organica de Procedimientos Administrativos, en concordancia

4 Vld. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° é.147 Extraordinario, de

JARTAN G S
fecha 17 de noviembre de 2014. 2 @
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con el articulo 93 egjusdem, se advierte que la presente decision
podra ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, segun
lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 23 de la Ley Organica
de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa® concatenado con
el numeral 1 del articulo 32 /bidem, dentro del término de
ciento ochenta (180) dias continuos, contado a partir de su
notificacion.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a sa oficina de

Notifiquese.

G.0.R.B.V N° 6.968 Extraordinario, de esa misma fecha

5 Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de
Junlo de 2010.

14

86 Tomo XVII



Fﬂ‘-‘n"m&f»\- w EF sl rice et ol (-}n:r,wr-’u
it st ohd €1k oler CPporler r

’ Vi
o Coomenie  Neoional

mpPPICN/DM-N° 0 2 9

Caracas, 0 BAR 2026

ANOS 215°, 167°, y 27°
RESOLUCION

En fecha 03/11/2025, |la ciudadana ANETTE BEYER,
venezolana, mayor de edad, civimente habil y titular de
la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado en
ejercicio, inscritfa en el INPREABOGADO bajo el N°
100.506, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746,
actuando con el caracter de Apoderada de la sociedad
mercantil de los Estados Unidos de América WIX
FILTRATION CORP LLC., INTERPUSO ante el Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del
Poder Popular de Industrias y Comercial Nacional,
Recurso Jerdrquico, contra el Acto Administrativo
emanado del Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), contenido en la Resolucidn N° 575, de
fecha 25/09/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, que
declar6 SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracién
interpuesto, contra la Resolucién N° 411, de fecha
06/06/2024, publicada en el Boletin de la Propiedad
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Industrial N° 631 en fecha 19/06/2024 que declaré SIN
LUGAR el escrito de OPOSICION concediendo el registro
de la marca WIXA POWER, a la sociedad mercantil
IMPORTACIONES IMAVECA, C.A., mediante solicitud N°
2012-002453, en clase 07 Internacional, para distinguir:
“Equipos agricolas, bombas de agua y desmalezadoras,
(productos Nacionales y/o Extranjeros).”.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerdrquico
se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la
Resolucidn N° 5§75 de fecha 25/09/2025, publicado en el
Boletin de la Propiedad Industrial N° 646 de fecha
10/10/2025, emanado por el Servicio Autébnomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), &rgano dependiente
jerarquicamente del Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional.

Bojo 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,
estableciendo en su articulo 3°, que le compete la

! Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.947
Extraordinario de fecha 16 de enero de 2026.
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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.

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 que de seguida pasa a
pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente
notificado a La Recurrente, 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 la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado
Aviso Oficial, -el lapso para interponer el Recurso
Jerdrquico comenzo el dia 13/10/2025 culminando el dia

2 Vid. Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 2818 Extraordinario
de fecha 01/07/1981.
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31/10/2025, ambas fechas inclusive, prorrogado hasta el
dia 03/11/2025, de acuerdo con el Aviso Oficial N° DRPI-
AO-N° 12-2025

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso
Jerdrquico fue interpuesto en fecha 03/11/2025, que es
la fecha limite arriba indicada, se concluye que se
presentd en tiempo hdbil para ello. Asi se declara.

1l
ANTECEDENTES

En fecha 13/02/2012, mediante tramite N° 2012-002453, |a
sociedad mercantii IMPORTACIONES IMAVECA, C.A.,
solicité ante el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), el registro de la marca WIXA POWER, en
Clase 7 Internacional para distinguir: “Equipos agricolas,
bombas de agua y desmalezadoras, (productos
Nacionales y/o Extranjeros).".

En fecha 16/11/2012, mediante Boletin de la Propiedad
Industrial N° 5§33, el Servicio Auténomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI), PUBLICA la marca como solicitada, a
los fines que terceros interesados ejerzan su derecho de
oposicion.
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En fecha 09/01/2013, sociedad mercantil de los Estados
Unidos de Ameérica WIX FILTRATION CORP LLC, inferpone
escrito de OPOSICION contra la solicitud de registro de la
marca WIXA POWER, por considerar que se encuentra
incursa en los supuestos de improcedencia ‘de registro
contenidos en los numerales 11 y 12 del articulo 33 de la
Ley de Propiedad Industriald.

En fecha 26/03/2013, La solicitante marcaria sociedad
mercantil IMPORTACIONES IMAVECA, C.A., presentd
escrito de CONTESTACION a la oposicidon anterior.

En fecha 06/06/2024, medionte Resolucion N° 411,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 631,
en fecha 19/06/2024, el Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declaré SIN LUGAR, lo
Oposicién interpuesta y CONCEDE el registro de la marca
solicitada.

En fecha 12/07/2024, |a sociedad mercantil los Estados
Unidos de América WIX FILTRATION CORP LLC, en lo
adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de
Reconsideracion contra la negativa anterior.

fecha 10 de diciembre de 1956.
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En fecha 25/09/2025, mediante Resolucién N° 575,
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 646,
en fecha 10/10/2025, el Servicio Auténomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el
Recurso de Reconsideracion anterior y CONFIRMA, en
todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 03/11/2025, La Recurrente Opositora, ejerce
formal Recurso Jerdrquico contra la negativa anterior.

v
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora alega en su escrito recursivo, o
siguiente:

“En la Resolucién que se recurre, la Resolucidn No. 575, el
SAPI, DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Reconsideracion
interpuesto ante dicho Despacho, confiimando su
decision de conceder el regisfro de la solicitud de marca
WIXA POWER, muy a pesar de los alegatos de similitud
fonética y gramatical de ambos signos, asi como el
hecho de que pertenecen al mismo rubro de productos,
dirigido a un consumidor descuidado y poco informado.

Es el caso, que rechazé categdricamente los alegatos
expuestos por el SAPI, segun el cual la solicitud de marca
WIXA POWER no estd incursa en las causales prohibitivas
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alegadas a lo largo del escrito de oposicién y mds bien
es susceptible de registro, por las razones que expongo a
continuacion:

De acuerdo con la oposicion consignada, la solicitud de
marca WIXA POWER esta incursa en las disposiciones
prohibitivas de registro establecidas en los ordinales 11 y
12 del articulo 33 de la LPI. Dicho articulo establece que:

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

11) la marca que se parezca grafica o
fonéticamente a ofra ya regisfrada, para los
mismos o andlogos articulos; y

12) La que puede presentarse a confusion con ofra

marca ya registrada o que pueda inducir a error
por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Consideramos que la marca solicitada a efectos de
oposicién reproduce e imita las marcas previamente
registradas de mirepresentada para el termino WIX y WIX
HEVY-DUTY., al grado de crear confusién y error en el
publico consumidor, ademds de estar dirigida a un
consumidor descuidado y desatento.

En cumplimiento al orden de prelacién establecido en la
ley, no puede otorgarse el registro de una marca que se
parezca a ofra previamente registrada, para productos
O servicios relacionados, e indiscutiblemente los registros
de marca WIX y WIX HEVY-DUTY de mi representada
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gozan prelacién frente a la solicitud objeto de la
presente actuacion, y ademds mi representada goza
definitivamente derechos exclusivos sobre dichos signos.
Por lo que, la pretension de registro de una marca casi
idéntica como lo es el signo WIXA POWER deberia ser
desechada y desestimada, en primer lugar, en interés del
titular legitimo, y, en segundo lugar, en proteccion al
consumidor.

No cabe duda de que entre la marca comercial objeto
de la presente oposicion, y las marcas de mi
representada, mundialmente reconocida, existe una
identidad incuestionable que cierfamente va a inducir
un error o confusion al publico consumidor.”

v
MOTIVACION PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por La Recurrente
Opositora, esta Alzada Administrativa observa que los
mismos se circunscriben en alegar la triple identidad
marcaria y la notoriedad de la marca oponente como
impedimento de registro de la marca opositada, de
conformidad con establecido en los numerales 11 y 12
del articulo 33 la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, se considera oportuno analizar, si
el presente caso encuadra dentro de los supuestos de
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improcedencia de registro alegados, que, de ser asi, se
establecerdn los correctivos que a lugar procedan.

En este orden de ideas, la norma especial en la materia
prevé lo siguiente:

Ley de Propiedad Industrial:

“Articulo 33.- No podrdn adoptarse ni registrarse
CoMmo Marcas:

()
11) La marca que se parezca grdfica o
fonéficamente a ofra ya registrada, para
los mismos o 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."

En lo que respecta al numeral 11, establece 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 Sequndo: Que refiere al uso o destino de
la marca solicitada, (identidad conceptual) en los
mismos o andlogos productos con otra ya registrada.
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Con respecto al numeral 12, se establecen (03) tres
circunstancias independientes que impiden el registro de

una marca, a saber:

a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya
registrada.

b) Indicar una falsa procedencia de la marca.

¢) Indicar una falsa cualidad de la marca.

Bajo este contexto, debemos senalar que el supuesto
indicado en el literal a), 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 la
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 presentan la calidod esperada
conformando una publicidad enganosa. Lo contenido
en este numeral, es aplicable al caso de marcas notorias
O reconocidas.

Todo lo anterior tiene su justificacion, precisamente en
evitar el aprovechamiento del esfuerzo djeno, en
beneficio propio, como lo es el hecho de la inversion en
publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca

10
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registrada, para posicionarla 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.

Ahora bien, se observa que la marca WIX (oponente y
registrada), vs WIXA POWER (opositada y concedida), en
lo Unico que se asemejan es en el término WIX.

El andlisis del resto del componente denominativo de la
marca opositada revela que su longitud y pronunciacion
o configuracion fonética, poseen una intensidad propia
y sostenida, equiparable en fuerza distintiva a su primer
término, circunstancia ésta que conduce a establecer
una estructura unitaria y arménica, creando asi una
clara diferenciacion respecto de la marca oponente. Asi
se declara.

Con base a lo anterior, se descarta en el caso bagjo
andlisis la configuracion del primer supuesto de hecho
contenido en el numeral 11 del articulo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial. Asi se decide.

En lo que corresponde a los destinos marcarios, es decir,
el segundo supuesto de hecho previsto en el numeral 11
supra citado, se desprende del contenido del
expediente administrativo del caso que, tanto la marca

11
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oponente como la marca opositada, poseen similitud de
usos o destino marcarios.

Sin embargo, al no concurrir los supuestos de hecho
establecidos en el numeral 11 del articulo 33 eiusdem
(triple identidad marcaria), hace viable la coexistencia
de los signos en conflicto inclusive para los mismos
productos o destinos marcarios. Asi se decide.

Con respecto al argumento de notoriedad, se hace del
conocimiento a La Recurrente Opositora que, para tales
fines, debe demostrar con los respectivos estudios
técnico-econdmico segun indica la Jurisprudencia
Nacional, sin embargo, esta Alzada Administrativa
considera que este planteamiento se encuentra
implicitamente respondido en lo antes expuesto, por lo
que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.

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 Ia
Administracion PUblica* en concordancia con o

¢ Vid. Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6,147
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dispuesto en el articulo 90 de la Ley Orgdnica de
Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerdarquico interpuesto por
la ciudadana ANETTE BEYER, venezolana, mayor de
edad, civimente hdbil en derecho vy titular de la cédula
de identidad N° V.- 10.334.427, Abogada en egjercicio,
inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 100.506, y Agente
de la Propiedad Industrial inscrito bajo el N° 3.746,
actuando con el cardcter de Apoderado de la sociedad
mercantil de los Estados Unidos de América WIX
FILTRATION CORP LLC

SEGUNDO: CONFIRMA en todos sus partes el Acto
Administrativo recurrido, contenido en la Resolucion N°
575, de fecha 25/09/2025, publicada en el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025,
emanado del Servicio Auténomo de la 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 egjusdem, se advierte
qgue la presente decision, podrd ser recurrida ante el
Triounal Supremo de Justicia, segun lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 23 de la Ley Orgdnica de la

Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

13

99 Tomo XVII



Ehigiliion Cr3dim s ver oo svesyente
Afistite e ded S kaber Pl

e Coswenvs . Niswionnt

Jurisdiccion Contencioso Administrativas, concatenado
con el numeral 1 del articulo 32 ibidem, dentro del

término de ciento ochenta (180) dias continuos, contado
a partir de su notificacién.

Publiquese en el Boletin de la Propiedad Industriall.

Devuélvase el expediente original oficinsde origen.

Notifiquese.

= 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6. 967 Extraordinario de esa misma fecha.

5 Vid. Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariona de Venezuela N° 39.45]
del 22 de junio de 2010.
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