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RESUMEN INFORMATIVO

Las marcas y denominaciones comerciales son de uso exclusivo y
de esa manera lo respaldan distintas leyes nacionales e
internacionales. La utilizacion ilegitima que otros hacen sin tener
ningun derecho previo o autorizacién del titular de la marca registrada,
genera no solo un riesgo de confusion o asociacién en el publico, sino
repercusiones legales contra quien la realice. Por tal razon, el trabajo
de grado que se presenta plantea como objetivo general valorar los
conflictos juridicos por el uso ilegal de marcas y denominaciones
comerciales en Venezuela. El abordaje metodolégico seré realizado
mediante una investigacion cualitativa, analitica con un disefio
documental que permitira la consecucion de los objetivos. El soporte
tedrico se enmarcara en la Constitucion de la Republica Bolivariana de
Venezuela de 1999, en Tratados Internacionales, Codigo de Comercio
Venezolano, Ley de Derecho Internacional Privado, Ley de Derecho
Internacional Publico, Ley de Propiedad Industrial, asi como en textos
juridicos, la doctrina jurisprudencial, documentos, investigaciones
relacionadas con la OMPI, internet, y trabajos de grados de otros
investigadores, que se seran consultados, conformando un caudal de
informacion que sirva para presentar una vision general sobre el tema.

Linea de investigacion: Sistema Penal y Administracion de Justicia.

Descriptores: Conflictos Juridicos-Uso llegal-Marcas y Denominaci
nes Comerciales—Venezuela.
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INTRODUCCION

En cuanto a lo que es propiedad intelectual, desde el inicio del
comercio y el deber que existe de asignarle un nombre a lo que se
desee registrar, muy poco se ha hecho mencién de la importancia que
hay en cuanto a la formalidad de dicho registro, y que existen
directrices que se deben cumplir al momento de conformar una marca,

un nombre de una empresa o cualquier asunto relacionado.

Hoy en dia concebida en los distintos instrumentos juridicos que la
regulan, puede afirmarse que es el resultado de un proceso evolutivo.
La propiedad intelectual surge por primera vez en el convenio creado
en Paris que se ejecutd con el fin de lograr la proteccion de la
Propiedad Industrial en el afio 1883 y en el Convenio de Berna para la
proteccion de las obras literarias y artisticas de 1886, pero desde el
punto historico internacional realmente se dio a conocer sobre este
tema en la Exposicion Internacional de la Invencién de Viena en el
afio de 1873; es por ello que a lo largo de esta investigacién se podra
conocer sobre la mediacion y el arbitraje en los conflictos de propiedad

intelectual, los pasos a seguir para su publicidad, la amplitud e
1



importancia en cuanto al tema y los usos de marcas ajenas en
funcién descriptiva; ademas, se mostrara como en la actualidad ha
sidomodificada juridicamente de muchas formas, en busca de una mayor
proteccion y seguridad para las personas que en beneficio econémico
buscan crear y desarrollar nuevos emprendimientos, entendiéndose estos
como un punto de desarrollo de la sociedad ya que la propiedad intelectual
va mas allad de solo crear un nombre y redactar un registro mercantil. A
medida que se desarrolla y expande la terminologia moderna de la
propiedad intelectual, se acentla la necesidad de brindar proteccion
mediante eficaces sistemas legales y todo lo que conlleva el desarrollo de

los derechos intelectuales.

En la actualidad es habitual que ocurran hechos como ingresar a la red
de internet y descargar o copiar un tema, un documento, un libro, un
programa, grabar una masica, etc. Lo que se quiere decir, es que las obras
o casi cualquier cosa en la actualidad se digitaliza, lo cual también hace que
se pueda lograr el plagio de una forma mucho menos complicada y a veces
sin ni siquiera estar al tanto de que se esta cometiendo un delito, ya que el
internet como medio de comunicacion no sefiala consecuencias al momento
de darle uso y publicidad a una informacion.

Segun lo que explican Rodriguez y Bondia al analizar la situacion (1997):
2



“La creacion constituye el unico titulo valido de adquisicion

originaria de la propiedad intelectual o derecho de autor,

expresiones que son sinonimas en el derecho comparado. En
general, para gozar de los beneficios que otorga la Ley de

Propiedad Intelectual en los distintos paises, no es necesario

inscribir el derecho de Autor en el registro de la Propiedad

Intelectual, asi como tampoco se requiere el cumplimiento de

cualquier otro requisito formal.”

Ahora bien, la originalidad puede ser objetiva 0 subjetiva, explicando
que es objetiva la que permite diferenciar una obra o tema de otro, y la
subjetiva que es agquella que tenga su origen en una persona y que su
creacion sea fundada en su personalidad, talento o cualquier otro punto que

pueda ser util para esta area.

Por otro lado, también se estara desarrollando temas y definiciones
como el de la propiedad intelectual como componente fundamental en la
economia del conocimiento el cual resulta primordial explotarla de manera
eficaz, lo cual se logra a través de la legalizaciébn de dicha creacion.
También se observara como los derechos de propiedad intelectual pueden
verse afectados por controversias que, en ocasiones, llegan a afectar a los
activos

basicos de una empresa, y mostraremos que esto ocurre cuando no

se efectuan los registros correspondientes para proteger la marca.



Ademas se puede mencionar que estd de moda hablar de
emprendimiento, ante la precariedad del empleo en Venezuela; parece que
la constitucion de un negocio propio puede ser una buena opcion. Para ello,
un requerimiento primordial es incluir en la planificacion la definicion de una
marca comercial. Asi mismo, hay una cantidad de tramites legales
necesarios para tal fin, que se estardn mencionando a lo largo del desarrollo
de este trabajo y entre los que destaca el registro de la marca, por tal razon

surgen varias preguntas como:

° ¢, Como se registrar una marca en Venezuela?
° ¢, Qué leyes regulan la creacion de una marca?
° ¢ Es algo sencillo o muy engorroso?

Estas serian algunas de las preguntas a desarrollarse y explicarse a lo
largo de este proyecto en perjuicio de comerciantes y autores creadores de
marcas, que han conllevado a lograr la regulacién tanto en la legislacion
nacional venezolana como internacional de lo que son los conflictos
juridicos.
por el uso ilegal de marcas y denominaciones comerciales en Venezuela,

siendo este el tema que constituye el objeto de esta investigacion.
4



En este sentido, el presente proyecto de grado se estructurara de la

siguiente manera:

En el Capitulo | se presentard el Problema que comprende: el
planteamiento del problema, formulacién del problema, objetivos de la
investigacion; objetivo general y objetivos especificos, justificacion, alcance

y limitaciones del mismo.

En el Capitulo Il se presentaran el Marco Tedrico, los antecedentes,

las bases tedricas, bases legales y la definicion de términos basicos.

En el Capitulo Il estara referido al Marco Metodoldgico: Tipo de
investigacién, métodos y técnicas de investigacion, fases metodoldgicas o

de investigacion y fuentes del conocimiento juridico.

En el Capitulo IV estara referido a Resultados, Conclusiones y

Recomendaciones y finalmente las referencias  bibliogréaficas



CAPITULO |

EL PROBLEMA

1.1Planteamiento del Problema

Al referirse a los conflictos juridicos y uso ilegal de marcas en
Venezuela se habla de un sin fin de acontecimientos que han surgido en el
transcurso del tiempo en el pais y que de alguna forma se ha buscado la
solucion a los mismos, pero no todos han sido efectivos como deberia. Esto
debido a que se le ha dado poca importancia a nivel social y que de forma
juridica no se ha dejado de un todo claro su importancia. Sin embargo,
desde un punto externo se puede hablar un poco sobre los mismos
conflictos que ocurren en el &mbito internacional, siendo este un medio que
ha dado a conocer de forma mas amplia el tema mediante populares
conflictos que se han dado a conocer dentro de esta area.

Por otra parte, dentro del marco de esta investigacion se desarrollan
elementos para brindar conocimientos de los deberes y derechos que

existen dentro de este medio, leyes que lo regulan y ademas aportar las
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herramientas necesarias para la regulacion de estos conflictos
juridicos, especificamente en Venezuela, pero también para buscar
soluciones efectivas, las cuales deberan ser desempefadas, abarcando las

dimensiones que sean necesarias.

Lo anterior tiene un sustento doctrinario y jurisprudencial enfocado en la
garantia de la adecuada aplicaciéon y desempefio de las leyes, tratados y
fundamentos juridicos, tomando en cuenta que existen reglas para cada

situacion asi como normas morales y juridicas que imperan en sociedad.

Por otro lado, se muestra como el uso indebido de las marcas acarrea
conflictos y que desde un punto de vista mas amplio puede llegar a ser
penalizado ya que dentro de la legislacion Venezolana establece penas
desde los 2 meses de multa, hasta 6 afios de prision, los cuales van a variar

de acuerdo al tipo de documento y la persona que incurra en el hecho.

Otro punto importante de mencionar es como la norma venezolana no
considera al plagio como un hecho punible autbnomo, sino como una
circunstancia agravante contemplada en el articulo 122 de la Ley sobre el
Derecho de Autor. Por otra parte, en cuanto al Codigo Penal en sus articulos
270 al 272 castiga las conductas como el plagio con condena de 6 meses a 4

afios, ya que es un hecho cometido de forma intencionada para obtener
7



beneficios personales y mayormente lucrativos.

1.2. Formulacién del Problema.

En consecuencia, a lo anteriormente planteado se abre la siguiente
interrogante:
¢, Cudles son las implicaciones juridicas derivadas del uso ilegal de marcas y

denominaciones comerciales en Venezuela?

1.3. Objetivos de la Investigacion:

1.3.1 Objetivo General
Analizar las implicaciones juridicas de los conflictos por el uso ilegal de

marcas y denominaciones comerciales en Venezuela.

1.3.2 Objetivos Especificos

1.- identificar las causas que originaron la creacién de la regulacion de los
derechos de la propiedad intelectual.
2.- Determinar el uso y titularidad de una marca como derecho asociado a la

propiedad intelectual.



3.- Describir las implicaciones juridicas derivadas del uso ilegal de marcas y

denominaciones comerciales en Venezuela.

1.4  Justificacion e Importancia del Estudio

Desde el punto de vista académico, se justifica ya que podria servir de
informacion a estudiantes del Derecho, como otros investigadores
interesados en el tema relacionado con conflictos juridicos por el uso ilegal

de marcas y denominaciones comerciales en Venezuela.

Desde el punto de vista social, encuentra su justificacién, por ser de
interés general y social la prevencion de situaciones de plagio vy
falsificaciones en cuanto a marcas la cual es corresponsabilidad del Estado y

los individuos hacer justicia.

Desde un punto de vista informativo se puede decir que a pesar de la
importancia legal de esta tematica, existe una carencia de estudios
exhaustivos que exploren en detalle los aspectos éticos, juridicos y practicos
involucrados en este tipo de conflictos. Esta investigacion pretende contribuir

a la literatura académica al ofrecer una comprension mas completa de los



fenémenos relativos en cuanto a conflictos juridicos por el uso ilegal de

marcas y denominaciones comerciales en Venezuela.

Conforme a la metodologia, la investigacion se justifica al permitir una
exploracion en profundidad de las experiencias y perspectivas de los
involucrados, quienes serian las partes y los profesionales del sistema de
justicia. Esto posibilitara una comprension mas rica y contextualizada de los
desafios y las oportunidades que surgen en cuanto al estudio de estos
temas. Finalmente, desde una optica técnica, el estudio sera conducido con
un alto nivel de rigor y objetividad, cuya importancia radica en contextualizar
las implicaciones que acarrea la existencia de conflictos juridicos por el uso
ilegal de marcas y denominaciones comerciales desde un punto de vista

comercial, juridica, técnica y social.

Ademas, los desafios legales inherentes a la aplicacion sanciones que
dependiendo de su significativa violacién juridica serad regulada por las
distintas ramas del derecho, asi como también lo sera por leyes, tratados y

cadigos, que subrayan la importancia critica de esta investigacion.

Desde la proporcionalidad de la sancién hasta los criterios que
fundamentan la gravedad del delito y los derechos procesales de la

propiedad intelectual, la exploracién de estas cuestiones busca fomentar un
10



andlisis minucioso que pueda contribuir a la identificacion de mejoras
sustanciales y la promocion de una coherencia legal mas amplia y

congruente.

1.5 Alcancey Limitaciones del Estudio

En primer lugar, el estudio se enfocard en un analisis de las leyes y
regulaciones nacionales vigentes que permiten la aplicacion de la privacion
del uso multiple de un mismo nombre dentro de un amplio comercio, donde
existe la posibilidad que de alguna forma coliden, generando un choque y
confusién a nivel comercial, y ademas en la sociedad consumidora de los

elementos que conformen a la razén de ser de dicha marca o comercio.

Esto conllevaria a una comparacion con ordenamientos juridicos
extranjeros, de modo que implicard un examen detenido de las disposiciones
legales pertinentes y su interpretacion a través del analisis documental que

se pueda generar.

Dado que esta investigacién se basa en fuentes documentales, legales
y juridicas, es importante reconocer que estara sujeta a ciertas limitaciones.

En primer lugar, la informacion disponible estara acotada la falta de acceso a
11



informacion detallada o completa en algunos casos planteados, lo cual
limitaria la profundidad del analisis en ciertos aspectos; por otra parte en
virtud de que, en Venezuela, el detalle de archivo en casos judiciales
Unicamente puede ser examinado por las partes, derivando en que la
informacion a obtener provenga de legislacion y doctrina de manera
exclusiva, también se podra conocer de los temas citados por estos medios 0

vias, pero con ciertas limitantes.

La investigacion también estard circunscrita a la legislacion vy
jurisprudencia de Venezuela en cuanto refiere a los hallazgos que deriven de
ella, lo que implica que los resultados y conclusiones pueden no ser
completamente generalizables a otros contextos legales y culturales, pero si
podrian ser estudiados y comparados con situaciones legales generadas por

el mismo tema en otros paises.
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CAPITULO Il

MARCO TEORICO

En este capitulo se presenta la estructura para la busqueda de
informacion, asi como los antecedentes que fundamentan la investigacion y
gue permitan identificar los posibles factores que la causan a fin de crear
una vision amplia y oportuna acerca del tema en estudio. Ademas se
muestra como el tema en estudio ha existido desde mucho antes de la edad
media, como a perdurado en el tiempo y a su vez como ha ido

evolucionando con el pasar de los afios.

2.1 Antecedentes

Se tomaron para la elaboracion de este capitulo como referencia los
trabajos que se citaran a continuacion en el desarrollo de la presente
investigacién, los cuales estan circunscritos geograficamente en el ambito
nacional e internacional, que tienen vinculacién con el tema aqui tratado, ya

sea desde el punto de vista tematico, como en el metodoldgico.
13



Montenegro y Cabrera (2022) quienes realizaron un articulo arbitrado
titulado Proteccion y legitimidad de los nombres comerciales frente a la
marca y nombre social en la Comunidad Andina, cuyo objetivo fue analizar
la legitimidad del nombre comercial, ante registro de marcas vy
denominaciones sociales, en decisiones del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, con la pretension de determinar la coherencia entre la
decision comunitaria y su aplicacion en ordenamientos internos. La
metodologia utilizada fue la cualitativa de tipo documental descriptiva. Se
pudo concluir que los tribunales y legislaciones de los paises miembros han
sido timidos para interpretar y solucionar las controversias respecto a los
nombres comerciales por lo tanto recomiendan propone motivar a que exista
mayor sinergia y articulacion entre las Camaras de Comercio de los paises
y las oficinas de propiedad intelectual, para evitar conflictos en la duplicidad

de los nombres.

El mencionado articulo arbitrado, guarda estrecha relacién con la
presente investigacion por cuanto aborda la legitimidad de los nombres
comerciales en la comunidad andina el cual es uno de los principales
regentes internacionales en materia de industria y permite conocer las leyes

para no incurrir en el uso indebido de marcas y denominaciones
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comerciales, ademas de las repercusiones legales que el uso indebido

genera.

Neacato (2021) quien realizo un trabajo de grado titulado “El registro
de marca comercial y el derecho de propiedad intelectual en la legislacion
ecuatoriana” para optar al grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados
de la Republica del Ecuador. Cuyo objetivo general fue determinar si el
procedimiento de registro de marca garantiza el Derecho de Propiedad
Intelectual, a través del estudio de dos casos. Para lo cual se analizo la
doctrina y legislacion Latinoamérica (Chile y Colombia) en materia de uso
indebido de marca, compararla con la legislacion ecuatoriana e investigar la
eficacia de los procedimientos establecidos para sancionar el uso indebido
de marca comercial y su repercusion en los derechos de propiedad

intelectual.

En cuanto a la metodologia utilizada fue bajo el enfoque cualitativo, de
tipo basica, documental-bibliografica, analitica, y descriptiva, con un disefio
no experimental. Para lo cual, se analizaron dos casos con procesos
administrativos y judiciales de Colombia y de Chile. Evidenciando que existe
proteccion de la propiedad intelectual. Se concluye que el derecho de

propiedad intelectual tiene como fin defender la marca, y que para
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conseguirlo existen diferentes entes de control a nivel nacional e
internacional. Sin embargo, se plantea la necesidad de una legislacion

que

proteja integralmente la marca a partir de acciones administrativas,

civiles, y penales.

El trabajo anteriormente descrito, esta vinculado con la temética
desarrollada en la presente investigacion, en virtud a que plantean en
comun el estudio del registro de marca comercial y el derecho de propiedad
intelectual en la legislacién y permite dilucidar las consecuencias legales del

uso indebido de las mismas.

Por su parte Astudillo, (2021) aplicacion del acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio (ADPIC) en Venezuela, analizar la manera en que los tratados
internacionales en general y particularmente los referidos a los derechos de
propiedad intelectual, han ayudado a fortalecer la legislacion nacional y las
acciones para abordar cuestiones especificas supliendo las carencias de las
leyes sobre la materia. Conclusion Venezuela, dada su naturaleza dualista,

exige que todo tratado deba aprobarse por la Asamblea Nacional antes de
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ser incorporado al ordenamiento juridico interno. Independientemente del
sistema (monista, dualista o sus variantes), las normas a ser aplicadas
directamente por organismos Yy tribunales locales deben ser

suficientes (autosuficientes) para ello.

Dicho articulo arbitrado, sirve como aporte para el desarrollo de la
investigacion en cuanto sefiala las medidas cautelares existentes en
Venezuela y el modo de proceder antes los oOrganos jurisdiccionales
competentes en la materia, asi como el tiempo en que pueden ser

solicitadas, dando una explicacion relevante en lo que a ellas se refiere.

Ayala (2020) quien realiz6 una tesis de investigacion denominada La
Proteccion de las marcas no tradicionales en el sistema juridico mexicano,
para optar al grado master del centro de investigacion e innovacién en
tecnologias de la informacion y comunicacion (INFOTEC) de México, cuyo
objetivo general fue analizar la proteccion de las marcas no tradicionales en
México. Como resultado del presente trabajo, y derivado del método
comparativo, se realizaron dos propuestas de intervencion consistentes en
base al texto legislativo aplicable a las marcas no tradicionales, con el
objetivo de buscar la proteccién de las marcas animadas o en movimiento, a

partir de los elementos formales para la solicitudes de registro de marca
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establecidas en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

El estudio anteriormente descrito, resulta de pertinencia al estudio y
evaluacion realizado por las autoras, ya que se encarga de determinar la
importancia y la Proteccion de las Marcas No Tradicionales en el
Sistema Juridico, al mismo tiempo establece propuestas de accion basadas
en leyes ya establecidas que sin duda tienen relacion con el tema

desarrollado.

Uzcategui (2020) realiz6 un articulo arbitrado denominado Aspectos
legales relacionados con la valoracién de la propiedad intelectual. Cuyo
objetivo general consistio en Analizar los aspectos legales relacionados con
la valoracion de la propiedad intelectual, clasificando el sistema de
propiedad intelectual y estableciendo determinadas consideraciones sobre
la valoracién financiera y el reconocimiento contable para precisar las
figuras mercantiles en las cuales la valoracion de la propiedad intelectual
resulta fundamental. Concluyendo que la valoracion de la propiedad
intelectual ha adquirido significativa relevancia econdmica al ser el centro de
diversas operaciones mercantiles que conlleva a un cumulo de

consecuencias legales atendiendo distintas operaciones.

El estudio anterior brinda un aporte valioso al desarrollo de la
18



investigacion por cuanto presenta un amplio panorama en relacion a la
situacion de la propiedad industrial en Venezuela, tomando como punto de
relevante importancia del principio de legalidad, asi como el soporte

constitucional.

WIPO (2016) realizo un estudio desde la historia sobre el surgimiento y
desarrollo de la propiedad intelectual, donde sefiala como este tema ya era
punto de polémica incluso siglos antes de Cristo (siglo Ill), pero que como
eran temas de baja importancia para entonces, cada comerciante o
interesado buscaba la forma de solucionarlo mediante mayoria de tiempo o

poder.

Para la edad media ya algunos doctrinantes clasificaron esta
disyuntiva en 3 etapas, la primera llamada primeros acercamientos que se
extiende de acuerdo a ellos desde la edad media hasta 1883, cuando se
suscribié el convenio de Paris, la segunda etapa es llamada unificacion
internacional la cual va desde el convenio de Paris hasta 1994, afio en el
que se suscribe el ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio), y la tercera etapa llamada
globalizacion de la propiedad intelectual, que se da a partir de 1994 hasta el

dia de hoy.
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Esta etapa de la historia de la propiedad intelectual tiene como origen
la necesidad de individualizar y proteger la propiedad de los inventores y
creadores, ya que en la edad media surgié un auge en las invenciones,
como lo son el reloj, la brajula, la imprenta, las gafas entre otras, asi como
las creaciones intelectuales, las cuales necesitaban una forma de
distinguirlas para la comercializacion de estas, gracias a esto se puede
observar que comenzaron a crearse leyes para proteger estos inventos,
siendo creada la primera legislacién sobre el tema en Inglaterra. Teniendo
en cuenta dichas invenciones se fue formando un derecho revolucionario en
su época el cual fue el derecho de patentes, y tiene un origen histérico en el

estatuto de Venecia del 15 de marzo 1474.

De la mano del derecho de patentes, las marcas fueron evolucionando
con el tiempo, como una forma de distinguir los productos de diferentes
productores del resto, una de los primeros acercamientos sobre el tema fue
en la edad media, donde los comerciantes tenian la necesidad de
diferenciar su producto de la competencia, creando un sello de calidad, para
crear un vinculo entre el producto y su creador, pero no fue sino hasta la
revolucion industrial, donde surgié un auge en este tema debido al aumento

de las falsificaciones de las marcas, con las cuales los distintos Estados
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encontraron vacios juridicos con relacion a la proteccion de las marcas.

Con el transcurso del tiempo, estas ideas de buscar formas de
proteccion sobre las creaciones de cada individuo se fueron expandiendo
hasta llegar a América. Sin embargo, seguian existiendo vacios juridicos,
los cuales obligaron a los estados a buscar la forma de crear leyes que
trabajaran un poco mas a fondo el tema, y asi es como surge el

derecho de marcas comerciales.

Entre los primeros pioneros podemos nombrar a Espafia con su ley de
marcas de 1850, la cual creo una coleccion de signos distintivos, con el
objeto de que el publico pudiera conocer los productos y servicios
distinguidos por las marcas, y con esto evitar la confusién con otros de la
misma especie, y dandoles certificados de marcas a los productores para
gue estos pudieran hacer valer sus derechos; también la ley federal de las
marcas, del afio 1870 de EE.UU., la cual tiene como fundamento la garantia

constitucional de las enmiendas.

Mas tarde, en el afio de 1976 se crea la BIRPI, que sus siglas en
francés significa la Oficina Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual, teniendo sede en Berna, Suiza, que a medida que se fue

desarrollando, fue teniendo mas relegfncia en el mundo, influyendo en la



creacion de tendencias de desarrollo sobre la propiedad intelectual.

Ya con un lugar de control unificado que regulara todos los temas
relacionados, la necesidad de regular temas concretos sobre la propiedad
intelectual, la BIRPI celebro una serie de tratados para regular las leyes
de cada pais miembro, y mejorar la cooperacion de estos, con los
cuales se suscribieron algunos tratados, siendo los mas significativos los

siguientes:

- El arreglo de Madrid de 1891,” permite proteger una marca en
gran nimero de paises mediante la obtencion de un registro internacional
que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que hayan sido
designadas.” (OMPI,1891)

- El arreglo de La Haya de 1925, “rige el registro internacional de
dibujos y modelos industriales, el Arreglo establece un sistema
internacional —el Sistema de La Haya— que permite conceder proteccion
a los dibujos y modelos industriales en varios paises o regiones con un

minimo de formalidades.” (OMPI,1925).

- El arreglo de Niza de 1957,” establece una clasificacion de
productos y servicios para el registro de las marcas de fabrica o de comercio

y las marcas de servicio” (OMPI,1957)2.2



El arreglo de Lisboa de 1958, “contempla la proteccion de las
denominaciones de origen, o sea, la "denominacion geogréfica de un pais,
de una regién, o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o
esencialmente al medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y los

factores humanos". (OMPI,1958).

2.2 Bases Tebricas.

A continuacién se presentan las bases tedricas que sustentan el
estudio acerca de las implicaciones juridicas de los conflictos por el uso
ilegal de marcas y denominaciones comerciales en Venezuela a fin de

brindar una visibn mas amplia con respecto al tema.

° Las Marcas

Son los signos que identifican un producto o servicio, su finalidad es
brindarle distincion del resto del mercado permitiéndole identificar su origen
comercial y dar a conocer su calidad, reputacion, trayectoria, garantia y

fomentar la venta al mismo tiempo que su relacion con los consumidores.
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Asi lo afirma Richards (1994), al sostener que una marca es “una
palabra, nombre o simbolo distintivo, o un aparato usado por un negocio
para distinguir estos bienes o servicios de sus competidores” (p. 334). Del
mismo modo Salis (2006), define “marca como todo signo o medio que
sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una

persona fisica o juridica de los de otra”. (p. 122)

Por otra parte, la Ley venezolana de Propiedad Industrial (1956), en su
articulo 27 precisa una definicion de marcas comerciales contemplando que
son aquellas que comprenden “todo signo, figura, dibujo, palabra o
combinacion de palabras, leyenda y cualquier otra sefial que revista
novedad, usados por una persona natural o juridica para distinguir los
articulos que produce, aquellos con los cuales comercia 0 su propia

empresa’.

Ahora bien, el Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de
Venezuela, el cual ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual
en materia de derecho de autor, marcas y patentes, lo define como: “Todo
signo, figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras, leyenda y
cualquiera otra sefial que revista novedad, usados por una persona natural

o juridica para distinguir los productos o servicios con los cuales comercia.
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Tienen como fin social facilitar a las personas el acceso a los bienes y

servicios de su preferencia...”

Las marcas comerciales, sefialadas en el articulo 27de la Ley de
Industrias afirma: “Todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacion

de
palabras, leyenda y cualquiera otra sefal que revista novedad, usados

por una persona natural o juridica para distinguir los articulos que produce,
aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.” Cabe resaltar que
este tipo de marca incluye también las designadas marcas de servicio y las
llamadas marcas de denominacion comercial, igualmente explicadas en el
articulo 27 de la ley mencionada, diciendo asi: “Es la marca que tiene por
objeto distinguir una empresa, negocio, explotacion o establecimiento

mercantil, industrial, agricola o minero.

Por otra parte, también esta la marca colectiva, la cual es un signo que
sirve para identificar productos o servicios, generados por entidades
colectivas tales como: unidades productivas familiares, asociaciones
cooperativas; micro, pequefias y medianas empresas, asociaciones civiles,
entre otros, los cuales tienen en comun un Reglamento de Uso, de todo su

desarrollo.
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Las marcas pueden registrarse bajo tres figuras: marca comercial,
denominacion comercial o lema comercial, pero su gestion y titularidad son

colectivas.

e Registro de una Marca

El registro de una marca comercial es uno de los pasos mas
importantes para salvaguardar los derechos legales que amparan a cada
empresa, por cuanto evita futuras duplicidades de nombres que pudieran
repercutir negativamente el desarrollo de la misma. Complementa Castillo
(2014) al afirmar que el registro sirve para matricular patentes de invencion
o de introduccién, marcas de fabrica, nombres comerciales y recompensas
industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a

todo ello (p.30).

Por otra parte, la propiedad intelectual, hace alusion al registro que
tiene como proposito inscribir y resguardar los derechos de autores,

traductores o editores de obras cientificas, literarias o artisticas.

Ahora bien, la Ley de Propiedad Industrial (1956), en cuanto al

registro de marcas sefala: “Por via de excepcion, podra registrarse, como si
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fuera una denominacion comercial, cualquier nombre o signo distintivo en
qgue tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial’, es
decir, puede llevarse a cabo el procedimiento registrar las marcas aun y

cuando no revista ningun interés comercial al interesado.

El registro forma parte trascendental dentro de la vida del derecho,
dado que es el procedimiento ineludible para otorgar proteccidén, ya que

radica en
los derechos que otorgados a una persona sobre algo, otorgandole

proteccion juridica y permitiéndole generar acciones legales al titular en
caso de que se atente contra los derechos obtenidos mediante el registro de

la marca.

Por otra parte, el proceso para el registro de marcas se encuentra en
el ordenamiento juridico venezolano, en la Ley de Propiedad Industrial
(1956), donde determina que el registro de marcas comerciales, se realizara
ante el Servicio Autonomo de la Propiedad Industrial (SAPI), organismo
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio,

encargado de la tutela de Derechos de Autor, Marcas y Patentes.

Ahora bien, interpretando lo detallado por el Servicio Autbnomo de la

Propiedad Industrial en su portal oficial, el procedimiento para el registro de
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marcas, se lleva a cabo de la siguiente forma; se debe realizar la busqueda
de antecedentes, para descartar la existencia de una marca similar, por lo
cual es necesario presentar una solicitud ante el Servicio Autbnomo de la
Propiedad Industrial para realizar una busqueda exhaustiva, a fin de evitar
futuros inconvenientes por duplicidad de marcas y que puedan evitar el

registro.

Una vez comprobado que no existan marcas registradas iguales,
funciones o cualidades, se solicita la planilla correspondiente ante las
oficinas del SAPI, asi como también la carpeta para la realizacion de los

tramites de solicitud.

El funcionario publico que reciba la solicitud debera verificar que se
cumplan todos y cada uno de los requisitos. Entre tanto si la solicitud de
registro es procedente y cumple con todas las exigencias, el funcionario
deberd aceptarla y determinar el nimero de inscripcién, cumpliendo con

articulo 74 de la mencionada Ley, que expone:

Para los efectos de la prelacion en el registro, el Registrador de la
Propiedad Industrial estampara al pie de cada solicitud de registro, una nota

en gque haga constar la fecha y hora de presentacion; y dara al interesado,
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constancia firmada de la presentacion con las anotaciones expresadas”.

Consecutivamente se procede a la fase de sustanciacion, donde se
espera la tramitacion de la causa por la via procesal correspondiente y el

dictamen de la sentencia

Por otra parte, también sefiala en el articulo 75 que en caso de que la
solicitud no cumpla con los requisitos necesarios, el SAPI, notificarad
al

solicitante por medio del Boletin, para que subsane las irregularidades,

en un lapso de 30 dias habiles contados a partir de su publicacion.

Una vez aprobado el examen realizado por el SAPI, la marca debe ser
publicada como solicitada en el Boletin, a los fines de que terceros tengan
conocimiento de que se pretende registrar un determinado nombre y, de
tener alguna observacion, se opongan en un lapso de 30 dias habiles
contados a partir de la entrada en vigencia del Boletin. En caso de que
algun tercero presente oposicion al registro de la marca, el SAPI notificara
al solicitante por medio del Boletin de la Propiedad Industrial, para que
“‘dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones y

presente pruebas, si lo estima conveniente
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El Registrador debe analizar y decidir si la oposicion al registro de la
marca resulta o no procedente. De estimar procedente la oposicion, la
marca sera negada. Si por el contrario, no procede la oposicion, el registro

de la marca seguira el tramite de ley.

e Mecanismos De Proteccion De Las Marcas

Para obtener una definicibn mas aproximada de que son los
mecanismos de proteccidon, es preciso estudiar ambas terminologias por
separado, para

obtener una explicacion precisa que posteriormente sera estudiada en
conjunto. Los mecanismos son la totalidad de los numerosos componentes
de una maquinaria y que se encuentran en la disposicidon propicia para su

correcto funcionamiento.

Otra definicibn es la proporcionada por el Diccionario de la Real
Academia Espafiola la cual hace referencia a la composicion estructural de
un cuerpo (que puede ser tanto natural como artificial) y a la manera en que

se combinan las partes que lo constituyen.

En este mismo orden de ideas se precisa la palabra proteccion como

el cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema, esta puede ser
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fisica (concreta) o simbdlica (abstracta). Ahora bien, la proteccion desde un
punto de vista mas abstracta, esta dada por un marco legal o normativo. En
decir, la proteccion de los consumidores o de los mecanismos existentes

para garantizar el respeto de los derechos de compradores y usuarios.

Por consiguiente, se puede deducir que los mecanismos de proteccion
son todos aquellos recursos que pueden utilizar para brindar el resguardo
de un derecho individual o colectivo, como es el caso de la proteccion de las
marcas, impidiendo que puedan ser utilizadas sin la autorizacion del titular

0 ser victimas de plagio.

e Controversias en Materia de Nombres de Dominio

El Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (Centro de la OMPI) es

uno de esos proveedores de servicios de solucién de controversias.

En reuniones celebradas el 25 y 26 de agosto de 1999 en Santiago
(Chile), la Junta directiva de la ICANN aprobé la Politica uniforme, que se
basa ampliamente en las recomendaciones contenidas en el Informe de la
OMPI sobre el Proceso relativo a los nombres de dominio, asi como en

observaciones remitidas por los registradores y otras partes interesadas.
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El 24 de octubre de 1999, la Junta directiva de la ICANN aprob¢ el
Reglamento de la Politica uniforme de solucion de controversias en materia
de nombres de dominio (el Reglamento de la Politica uniforme) que
establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del

procedimiento administrativo para la solucion de controversias.

e La OMPIy el Asesoramiento que Ofrece en cuanto a

registros de marcas en Internet

El Centro de la OMPI prestdé asesoramiento técnico al Comité de
redaccion de la ICANN encargado de la preparacion de la Politica uniforme
y el Reglamento de la misma. El Centro ha elaborado el Reglamento
Adicional de la OMPI relativo a la Politica uniforme de solucion de
controversias en materia de nombres de dominio como complemento.

En cuanto a las controversias relacionadas con nombres de dominio
correspondientes a codigos de paises, sefiala que también podra utilizarse
el procedimiento administrativo de la Politica uniforme si el acuerdo de
registro que regula el nombre de dominio en cuestion incorpora de manera

explicita la Politica uniforme.

e Ventajas de los procedimientos aplicados por la OMPI

para el registro de nombres comerciales
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La principal ventaja del procedimiento administrativo de la Politica
uniforme consiste en que proporciona una manera mas rapida y econémica
de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilizacién de un

nombre que la proporcionada por las acciones judiciales.

2.3 Bases Legales

Las bases legales de un estudio investigacidén estan enmarcadas

en las leyes y articulos que rigen el estudio realizado.

En este caso, la carta magna de Venezuela de 1999 (Constitucion
de la Republica Bolivariana de Venezuela), establece en el Capitulo VI
sobre los Derechos Culturales y Educativos, especificamente en el articulo

98 que el Estado protegera la propiedad intelectual.

Articulo 98 CRBV.:” La creacion cultural es libre. Esta libertad
comprende el derecho a la inversiéon, produccion y divulgacion de la obra
creativa, cientifica, tecnoldgica y humanistica, incluyendo la proteccion legal
de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado
reconocera y protegera la propiedad intelectual sobre las obras cientificas,
literarias y artisticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes,

marcas y lemas de acuerdo con 3|%S condiciones y excepciones que



establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la

Republica en esta materia.”

En la misma Constitucion, el Titulo IV, en su Capitulo Il de la
Competencia Poder Publico Nacional, el articulo 156, en uno de sus
apartados nos habla acerca del ejercicio del Estado sobre la propiedad
intelectual, artistica e industrial; la del patrimonio cultural y arqueoldgico

nacional.

Articulo 156 aparte nro 32, establece que;” La legislacion en materia
de derechos, deberes y garantias constitucionales; la civil, mercantil, penal,
penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de
elecciones; la de expropiacion por causa de utilidad publica o social; la de
crédito publico; la de propiedad intelectual, artistica e industrial; la del
patrimonio cultural y arqueolégico; la agraria; la de inmigracion y
poblamiento; la de pueblos indigenas y territorios ocupados por ellos; la del
trabajo, prevision y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de
notarias y registro publico; la de bancos y la de seguros; la de loterias,
hipodromos y apuestas en general; la de organizacion y funcionamiento de
los organos del Poder Publico Nacional y demas Organos e instituciones

nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia
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nacional.”

Asi mismo, otro sustento legal del presente estudio lo contempla la
Ley de Propiedad Industrial 1955 de la Gaceta Oficial N° 25.227 (Art. 27)
la cual rige los derechos de los inventores, descubridores e introductores
sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la
industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las
frases 0 signos especiales que adopten para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad.

Articulo 27 LPI: “Bajo la denominaciébn de marca comercial se
comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras,
leyenda y cualquiera otra sefal que revista novedad, usados por una
persona natural o juridica para distinguir los articulos que produce, aquéllos

con los cuales comercia o0 su propia empresa.

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio,
explotacion o establecimiento mercantil, industrial, agricola o minero, se

llama denominacién comercial.

Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o

leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como
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complemento de una marca o denominacion comercial.”

Ademas también dicha ley explica las penas en las cuales pueden
incurrir y como seran castigados quienes las efectien. Tal como lo expresa

en el Articulo 98, donde afirma:

“Los que atenten contra los derechos del legitimo titular o
poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o
usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento
expreso o tacito de aquel, copias dolosas y fraudulentas del objeto de

la patente, serén castigados con prisiébn de uno a doce meses.”

La OMPI y sus métodos de resolucion de conflictos.

° Constituye un foro de politica en el que plasmar normas

internacionales de P.l. equilibradas para un mundo en evolucion.

° Presta servicios mundiales para proteger la P.l. en todo el

mundo y para resolver controversias.

° Ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas

de P.I. y compartir los conocimientos.

° Organiza programas de cooperacion y fortalecimiento de
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las capacidades para permitir a todos los paises utilizar la P.l. para el

desarrollo econdmico, social y cultural.

° Constituye una fuente mundial de referencia para la

informacion en materia de P.I.

Centro De Arbitraje Y Mediacion De La OMPI:

El Centro de la OMPI es internacional y se especializa en litigios de
propiedad intelectual y tecnologia, ademas se focaliza en controlar el tiempo

y el costo de sus procedimientos.

La Politica uniforme de solucion de controversias en materia de
nombres de dominio (la Politica uniforme) establece el marco juridico para
la solucion de controversias existentes entre el titular de un nombre de
dominio y un tercero (es decir, una parte distinta a la del titular) por el
registro y utilizacion abusivos de un nombre, en este caso nombre de
dominio de Internet en los dominios genéricos de nivel superior o gTLD
(por ejemplo .biz, .com, .info,

.mobi, .name, .net, .org) asi como en los nombres de dominio
correspondientes a cédigos de paises o ccTLD que han adoptado la Politica

de forma voluntaria.

En este ambito podriamos mgncionar 5 etapas que resultarian



fundamentales en cuanto al procedimiento administrativo a seguir para que

surta efecto la Politica:

° La presentacion de una demanda ante un proveedor de
servicios de solucidon de controversias acreditado por la ICANN vy

seleccionado por el demandante, por ejemplo, el Centro de la OMPI.

° La presentacién de un escrito de contestacion por parte de la

persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda.

° El nombramiento de un grupo administrativo de expertos
compuesto por una o tres personas que resolverd la controversia,
nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solucion de

controversias seleccionado.

° La resolucion del grupo administrativo de expertos y su

notificacion a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN.

° La ejecucién de la resolucion del grupo administrativo de
expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una
resolucion por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres

de dominio en cuestion.

38



Corresponde a las partes decidir si el grupo de expertos que ha de

resolver la demanda ha de estar compuesto por uno o tres miembros.

El demandante esta obligado a pagar las tasas en su totalidad. El
anico caso en el que demandado estd obligado a contribuir en el pago de
las tasas se produce cuando este ultimo opta por que un grupo de expertos
compuesto por tres miembros resuelva la demanda, en caso de que el
demandante haya optado por un grupo de expertos compuesto por un Unico
miembro.

Una vez que se ha iniciado formalmente el procedimiento
administrativo, el Centro de la OMPI publica en su sitio Web las siguientes
informaciones relacionadas con el procedimiento: el nombre o nombres de
dominio en cuestién, la fecha del inicio formal del procedimiento
administrativo y el estado del procedimiento. El Centro de la OMPI también
pone a disposicion de los interesados en su sitio Web las resoluciones
emitidas de conformidad con la Politica uniforme, por nimero de caso

asignado o por topicos a través de un indice de blsqueda.

2.4 Definicién de términos basicos.
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La propiedad intelectual: (PI) se refiere a las creaciones del intelecto:
desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informaticos,
las marcas y otros signos comerciales. En este folleto se presentan los

principales tipos de Pl y se explica la proteccion que ofrece la legislacion.

Investigacion: es el procedimiento sistematico y metddico de
indagacion, estudio y obtencion de informacion con la finalidad de
comprender fendmenos, resolver problemas o generar nuevos

conocimientos en un area o tema especifico.

Leyes: conjunto de reglas establecidas por una autoridad competente
(gobierno), para regular el comportamiento y las relaciones entre los
ciudadanos dentro de la sociedad y asi lograr mantener el orden, la justicia,
la seguridad y la equidad. Estas son obligatorias y se aplican a personas
naturales y juridicas o entidades publicas o cualquiera que se encuentre en

el territorio de su jurisdiccion.

Internacional: Significa principalmente algo que implica a mas de un
pais. El término internacional como palabra significa la interaccion entre

mas de una nacion, o generalmente mas alla de las fronteras nacionales.

Pais: territorio con fronteras geogréficas definidas y reconocidas de
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manera internacional y que esta gobernado por una autoridad politica
(gobierno). Los paises tienen sus propios sistemas legales, instituciones
politicas, economias, ejércitos y administraciones publicas, identidad

cultural como el idioma, la religion y las tradiciones.

OMPI: Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual. es el foro
mundial en lo que atafie a servicios, politicas, cooperacion e informacion
en materia de propiedad intelectual (PI). Es un organismo de las Naciones

Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros.

Mediacién: Un procedimiento consensual no vinculante en el que un
tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia,

de conformidad con sus respectivos intereses.

Arbitraje: Un procedimiento consensual vinculante por el cual se
somete una controversia a uno o varios arbitros que dictan una decision
(laudo) obligatoria y final sobre la misma, de conformidad con los

respectivos derechos y obligaciones de las partes.

Competencia: Medida en que la jurisdiccion se distribuye entre las
diversas autoridades judiciales, o también la facultad que tiene un

funcionario publico de administrar justicia en un caso concreto.
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Bases Legales: Estan constituida por el conjunto de documentos de
naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la
investigacion que realizamos, entre esos documentos tenemos: Normas,

Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones, etc.

ICANN: Corporacion de Internet para la Asignacion de Nombres y
NUumeros, es una organizacion sin fines de lucro fundada el 18 de
septiembre de 1998 con objeto de encargarse de cierto nimero de tareas

realizadas con anterioridad a esa fecha por otra organizacion, la IANA.
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CAPITULO llI

MARCO METODOLOGICO

3.1. Tipo de investigacion.

El tipo de estudio asumido fue la investigacion documental definida por

Arias (2006) como:

Un proceso basado en la basqueda, recuperacién, analisis, critica e
interpretacion de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados
por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales
o electrénicas. Como en toda investigacion, el propdésito de este disefio es

el aporte de nuevos conocimientos. (p.25)

En otras palabras este tipo de estudios, estan dirigidos a documentar e
interpretar las caracteristicas mas resaltantes del objeto de estudio, con la
finalidad de realizar un analisis minucioso y poder comprender a cabalidad

cada aspecto del tema.
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Al mismo tiempo la UPEL (2011), afirma que la investigacion
documental:

Es el estudio de problemas o de un tema planteados a nivel tedrico,
con el fin de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza,
apoyado fundamentalmente en estudios o trabajos previos, informacion y

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electronicos.

Para el caso de esta investigacion documental, se fundamenté en la
revision de trabajos previos, leyes, consulta de textos relacionados con el
tema de estudio, ademas de la ordenacién de datos divulgados a través de
medios impresos y electronicos. De igual manera, el estudio es de caracter
descriptivo el cual es definido por Arias (2006) como “aquellos que
consisten en la caracterizacion de un hecho, fenémeno o grupo con el fin de
establecer su estructura o comportamiento” (P. 24). Por medio del nivel
descriptivo se propuso analizar las implicaciones juridicas derivadas del uso
ilegal de marcas y denominaciones comerciales en Venezuela para conocer

las consecuencias y hacer una caracterizacion de los hechos.

Ademas el estudio descriptivo delimita el hecho que conforma el
problema de investigacion, estableciendo caracteristicas del tema
investigado. Al respecto, Palella y Martins (2004) sefialan que “el propdsito

de este nivel es el de interpretar realidades de hechos...” (p. 86). Es decir,
44



este estudio permitird descifrar la situacion actual entorno al uso ilegal

de marcas y denominaciones comerciales en Venezuela.

Determinando que dicha investigacion aparte de poseer naturaleza
documental, adquiere el valor de Investigacion Juridica Dogmatica, ya que
posee como principal objetivo la investigacion y analisis de un tema

completamente relacionado a la Ciencia del Derecho o Ciencias Juridicas.

3.2. Métodos y Técnicas de Investigacion

En el caso de esta investigacion se expondran las pautas
enmarcadas dentro del paradigma cualitativo, el cual posee un
fundamento humanista para entender una realidad social, ligada a la
perspectiva estructural y dialéctica que centra su atencion en comprender
los significados que coligen de las acciones y conductas de los humanos.
Complementa Hernandez, Fernandez y Baptista (2010), al enfatizar que
"el enfoque cualitativo utiliza la recoleccion de datos sin medicion

numerica para descubrir o afinar preguntas de investigacion en el proceso

de interpretacion” (p. 7).
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En otras palabras, la investigacién cualitativa permitié a las autoras
recopilar datos no numeéricos a través de la investigacion, entrevistas, y

diversos medios para obtener informacion respecto al tema en estudio.

Por su parte, la técnica utilizada en la investigacion fue analisis de
documentos el cual permiti6 indagar a profundidad respecto al tema,
andlisis de documentos para ello se seleccioné y analizé diferentes textos y
articulos relacionados con la tematica para poder generar conclusiones
oportunas respecto a los conflictos juridicos por el uso ilegal de marcas y

denominaciones comerciales en Venezuela.

Al respecto, Castillo (2005) “es un conjunto de operaciones
encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma
diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperacion
posterior e identificarlo” (p.1) Es decir, el analisis documental surge con
fines de orientacion cientifica e informativa para interpretar y sintetizar
minuciosamente la informacion para dar lugar a un nuevo documento que

lo representa de modo abreviado pero precisos.

3.3. Fases Metodologicas o de Investigacion.

En atencion a esta modalidad, la investigacién que se plantea,

cumple cuatro aspectos fundamentale%como lo son:



Fase N° 1

El diagnostico es una reconstruccion del objeto de estudio cuya
finalidad, es detectar la situacion donde se manifiesta la necesidad, por
tanto, se disefiara un instrumento a fin de recolectar la informacion

relacionada con la situacion planteada.

Fase N° 2
La planificacion; documentacion e investigacion oportuna, tomando en
consideracion la problematica detectada, a fin de obtener la mayor

informacion posible respecto al tema.

Fase N° 3
Establecer un andlisis enmarcado en el marco juridico regulatorio
nacional e internacional para la proteccion de marcas y denominaciones

comerciales en Venezuela.

3.4. Fuentes del Conocimiento Juridico.

Hoy en dia, los entes del Estado encargados de dictaminar las pautas

y politicas publicas en materia de comercio, propiedad intelectual y ciencia y
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tecnologia son el Ministerio del Poder Popular para el Comercio y el
Ministerio del Poder Popular para Educacion Universitaria, Ciencia y
Tecnologia, instituido mediante Gaceta N° 40.489 del 3 de septiembre de

2014

Con referencia a la Constituciéon de Venezuela de 1999, la propiedad
intelectual esta contemplada en el Capitulo VI sobre los Derechos
Culturales y Educativos, especificamente en el articulo 98, que dispone que

el Estado protegera la piedad intelectual.

En el Titulo IV, en su Cpitulo Il, sobre la Competencia del Poder
Publico Nacional, en particular, el apartado 32, fija posicion sobre el
ejercicio del Estado sobre la de propiedad intelectual, artistica e industrial; la

del patrimonio cultural y arqueolégico nacional.

Al mismo tiempo, la Ley de Propiedad Industrial generada en 1955
contenida en la Gaceta Oficial N° 25.227 abarca el tema de

Marca

Comercial (Art. 27) enfatizando que “Todo signo, figura, dibujo,
palabra o combinacion de palabras, leyenda y cualquiera otra sefial que

revista novedad, usados por una persona natural o juridica para distinguir
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los articulos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia
empresa”’. La clasificacion de las marcas segun el objeto; marcas de
producto o marcas de servicio y segun los elementos que conforman el

signo podran ser marcas denominativas, graficas o mixtas.

Por otro lado, podemos agregar ademas que El Centro de la OMPI es
internacional y se especializa en litigios de propiedad intelectual y
tecnologia. El Centro de la OMPI se focaliza en controlar el tiempo y el

costo de sus procedimientos.

En este ambito podriamos mencionar 5 etapas que resultarian
fundamentales en cuanto al procedimiento administrativo a seguir para que
surta efecto la Politica Uniforme establecida en los casos mencionados

anteriormente:

La presentacion de una demanda ante un proveedor de servicios de
solucién de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el
demandante, por ejemplo, el Centro de la OMPI

1. La presentacién de un escrito de contestacion por parte de la

persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda;

2. El nombramiento de un grupo administrativo de expertos
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compuesto por una O tres personas que resolvera la controversia,
nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solucion de

controversias seleccionado;

3. La resolucion del grupo administrativo de expertos y su

notificacion a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN; y

4. La ejecucién de la resolucién del grupo administrativo de
expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una
resolucién por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres

de dominio en cuestion.
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CAPITULO IV

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Resultados

Una vez revisadas las leyes, las regulaciones y convenios que brindan
proteccion a las marcas comerciales, asi como también luego haber
cotejado la informacion relevante acerca de estudios previos y casos
derivados de los conflictos juridicos por el uso ilegal de marcas y
denominaciones comerciales en Venezuela se pueden argumentar lo

siguiente:

Los resultados de la fase N° 1; Mediante el registro descriptivo
realizado para recolectar la informacion relacionada con los conflictos
juridicos por el uso ilegal de marcas y denominaciones comerciales en
Venezuela, se pudo conocer que este conflicto ha pasado por un proceso
evolutivo en el transcurso del tiempo en el pais, con el proposito de buscar
una posible solucion a los mismos, sin embargo, no todos han sido

fructiferos como se esperaba, por cuaEHto cada dia surgen nuevos conflictos



y formas de incurrir en el delito aunado a que no se le otorga la

importancia que amerita el caso.

Una vez conocida la realidad acerca del tema abordado por las
autoras y luego de planificar, indagar, investigar y examinar la informacion

recopilada, se presenta la siguiente fase:

fase N° 2 permitieron conocer que el tema abordado estan
contemplado en las leyes venezolanas tales como la Carta magna y la Ley
de Propiedad Industrial, y que existen entes reguladores como el Servicio
Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI, nacional) y la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, internacional), los cuales regulan
y establecen directrices claras para tratar los temas de las marcas y
denominaciones comerciales, ademas existen investigaciones previas tanto
a nivel nacional como internacional de los conflictos juridicos que este delito

acarrea.

Es asi como finalmente pasamos a los resultados de la fase N° 3, los
cuales permitieron conocer que las leyes venezolanas resguardan

celosamente los derechos de los autores, creadores y duefios de marca
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comerciales, resaltando asi las implicaciones juridicas derivadas de los
conflictos juridicos por el uso ilegal de marcas y denominaciones
comerciales

en Venezuela, estableciendo penas y sanciones de acuerdo a cada

caso como se evidencia a continuacion:

Uno de los delitos mas frecuentes en el ambito de los
derechos de autor es la usurpacion de marcas, la cual puede estar
representada por la totalidad de la imagen y solo una fraccion del objeto. Si
bien es cierto no existe un articulo dedicado explicitamente a este tema
se estima en el articulo 102 de la Ley de Propiedad Industrial, donde sefiala

que:

Seran castigados con multa de cincuenta a un mil bolivares: 1°) los que
sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la
invoquen como si disfrutasen de ella; 2°) los que usen una marca, dibujo o
modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e
indiquen que la marca, dibujo 0o modelo, estan registrados... los que, en
forma dolosa, pretendan mantener como valido un registro que haya perdido
sus efectos de acuerdo con la declaracion publica de la autoridad

competente. En caso de reincidencia, la pena sefialada en el presente
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articulo se convertira en prision proporcional. Lo que quiere decir que seran
sancionados todos aquellos que hagan y utilicen una marca sin poseer el
certificado de inscripcion que le corresponde.

Por su parte los delitos de uso indebido de nombres comerciales que
atentan contra la propiedad intelectual e industrial del titular tales como el
establecimiento de una sucursal sin autorizacion del titular del nombre
comercial registrado, que se aprovechen de las ventajas obtenidas por una
reputacion industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro, la
legislacién Venezolana establece penas desde los 2 meses de multa, hasta
6 afios de prision, los cuales van a variar de acuerdo al tipo de documento y

la persona que incurra en el hecho.

De la misma manera, aquellos que intenten mantener un registro que
haya perdido sus efectos legales, también incurrirAn en un delito, por lo
tanto deberan comparecer ante la ley, la cual les ordenaré la destruccion de
los instrumentos utilizados para la comision del delito. Y su posible
reincidencia, se convertirA en prisidbn proporcional de acuerdo a las
disposiciones del juzgado correspondiente. En ese sentido, es esencial que
los titulares estén informados sobre sus derechos para tomar las medidas
legales adecuadas y asi resguardar sus activos intelectuales. Por esta

razon, es recomendable buscar asesoria con abogados especializados en
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derecho penal, y derecho de propiedad intelectual, a fin de poder acceder a
la informacién precisa para salvaguardar sus intereses en estos casos.

Asi mismo la ley de propiedad industrial enfatiza en el articulo 104 que
“La accién penal, en los casos de los delitos previstos en los articulos 98,
99, 100 y 101 no podra ser ejercida sino a instancia de parte agraviada”.
Ademas la misma ley mencionada anteriormente también sefiala en Articulo
105 que “toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad
industrial, se ordenara la destruccion de los instrumentos que hayan servido
0 estuvieren preparados para la comision del delito, asi como los objetos
gue provengan del mismo”. Es importante destacar que los derechos de
propiedad intelectual también pueden verse afectados por controversias
gue, en ocasiones, llegan a afectar a los activos basicos de una empresa.
Por otra parte, el Cédigo Penal en el Capitulo V titulado “De los fraudes
cometidos en el comercio, las industrias y almonedas” que desarrolla desde
el articulo 335 al 341 castiga las conductas el por el uso ilegal de marcas y
denominaciones comerciales con condenas de 10 dias a 15 meses, ya que
es un hecho cometido de forma intencionada para obtener beneficios

personales y mayormente lucrativos.

Esta ley detalla en uno de estos articulos especificamente en el 338

que: Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o
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signos

distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria
cualquiera; y, asi mismo, todo el que haya hecho uso de los nombres,
marcas o signos legalmente registrados asi falsificados o alterados, aunque
la falsedad sea proveniente de un tercero, sera castigado con prision de uno
a doce meses. La misma pena sera aplicable al que hubiere contrahecho o
alterado los dibujos 0 modelos industriales y al que haya hecho uso de los
mismos asi contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un
tercero. Como se puede apreciar el cédigo penal venezolano condena los
delitos por el uso ilegal de marcas y denominaciones comerciales
estableciendo penas en prision y multas en bolivares para subsanar el delito
cometido.

Finalmente, las leyes venezolanas detallan cuales son las
implicaciones juridicas derivadas del delito por el uso ilegal de marcas y
denominaciones comerciales en Venezuela, castigandolo con privacién de

libertad, multas y destruccion del material protagonista del delito.

4.2 CONCLUSIONES

Para concluir se puede decir que este trabajo de grado tuvo como

objetivo principal, mostrar lo que haggido la Propiedad Intelectual desde



su creacion, ademas de darnos un estudio a fondo del inmenso trayecto y
esfuerzo que ha significado lograr validar ante la sociedad este punto y
hacerlo relevante, ya que como se observa en la historia el origen histérico
de la regulacion de la propiedad intelectual se da por etapas, como
consecuencia a las necesidades de la época, siendo la primera la
proteccion de las invenciones, ya que al comienzo de la historia no habia
muchas, y debido a su aumento, se dieron ciertas normas para la regulacion
del tema, al ir conociendo nuevas necesidades, se fue legislando sobre la
proteccion de los derechos intelectuales, como un derecho inmaterial

diferente a las invenciones.

Por otro lado también se muestra que la aplicacion de distintos
métodos para llegar hasta aca han sido significativos, tomando esto desde
un punto metodoldgico para lograr que cada individuo pueda proteger su
creacion. Llevandolo a cabo mediante distintas fases como de investigacion
y analisis, fundamentados en los distintos aportes que han realizado
estudiosos del tema, asi como la OMPI con sus asesoramientos y Sus

diversos mecanismos para proteger las marcas.

Ademas, mediante la lectura de este trabajo se podria apreciar desde

un punto de vista analitico que la propiedad intelectual ha sido de
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fuerte

importancia para el desarrollo de la sociedad, principalmente en el
area comercial, y que mediante su evolucion remota podriamos notar que
es un tema que seguira evolucionando en el tiempo, ya que cada dia que
pasa se observa como las personas buscan la forma de crear, bien sea
marcas, nombres; asi como registrar nuevos comercios. Viendo esto desde
un punto de vista progresivo es de gran notoriedad que la propiedad
intelectual no solo contribuye al desarrollo de las personas y su crecimiento
personal, sino que tiene un significativo impacto en las naciones y su
progreso econdémico, lo cual termina abarcando el tema de forma
internacional, trascendiendo por todos los paises, sobre todo los que son
nacleos principales de ingenio y progreso, ya que cada uno desde su
jurisdiccion va amoldando este tema a su gusto, pero sobre todo, van
mostrando como este si es un importante desarrollo para las naciones del

mundo.

4.3 RECOMENDACIONES

Toda reflexion o recomendacion que aqui se ofrece esta orientada a

fortalecer el sistema juridico en base al manejo de la propiedad intelectual y
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proteccion de marcas comerciales, esto pudiese replantearse considerando

las siguientes recomendaciones:

e La regulaciéon de los derechos de la propiedad industrial e
intelectual deberian actualizarse por cuanto las penas son cortas y las
multas establecidas son en un cono monetario viejo, no acorde a la realidad

econdémica que atraviesa el pais.

e Detallar los articulos precisos para el uso y titularidad de una

marca como derecho asociado a la propiedad intelectual.

e Unificar los criterios establecidos en cada ley acerca de las
implicaciones juridicas derivadas del uso ilegal de marcas vy

denominaciones comerciales en Venezuela
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