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RESUMEN INFORMATIVO

El presente trabajo de grado se planteé como objetivo general analizar la
situacion del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista
legislativo. Para ello, fue necesario esbozar tres objetivos especificos que
permitieran a su vez la consecucion del objetivo general; y estos fueron: (1)
Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislacion
venezolana; (2) Identificar las orientaciones del derecho comparado en
relacion al registro de marcas y (3) Determinar la situacion juridica del
registro de marcas en Venezuela. Para el logro de estos objetivos, la
investigacion utilizada fue de tipo documental con un disefio bibliogréafico,
utilizando la observacién documental y la presentacion resumida del texto
como meétodos y técnicas de la investigacion. Se pudo concluir entonces,
luego de realizada esta investigacion que el registro de marcas en Venezuela
cuenta con un procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial, el
cual se asemeja al estudiado en el apartado del derecho comparado, el cual
fue la Ley de Marcas Espafiola; sin embargo, hay diferencias fundamentales
en las cuales el derecho espafiol se encuentra mucho mas avanzado que el
nuestro y ello se debe precisamente a que la situaciéon de la propiedad
industrial en Venezuela es compleja, por cuanto no se han efectuado los
tramites legislativos y administrativos necesarios, que vayan en concordancia
con los acuerdos y tratados internacionales en la materia, a lo cual se sumo,
la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la
antigledad de la ley venezolana sobre propiedad industrial que data de
1956.

Palabras Claves: Registro de marcas, Venezuela, Punto de vista, legislativo.



INTRODUCCION

La Propiedad Intelectual, dentro de la cual se ubica al derecho de autor
y a la propiedad industrial ha cobrado importancia vital, sobre todo en épocas
en gue el emprendimiento de personas naturales y juridicas esta en pleno
auge; debido a que urge la proteccion de las creaciones del intelecto que
estan involucradas. En el caso de las marcas, es especialmente importante
porque una buena marca puede lograr un posicionamiento efectivo en el
mercado y una mejor competitividad con respecto a otros bienes y servicios

similares.

Es por ello, que en el presente trabajo se aborda el analisis de la
situacion del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista
legislativo. Como consecuencia de lo anterior y para la consecucién de los
objetivos planteados, el presente trabajo de grado, fue dividido en cuatro
capitulos en los cuales, en el primero se expuso la problematica, la
formulacién del problema, se enumeraron los objetivos general y especificos,
la justificacién e importancia de la investigacion y el alcance y limitaciones del

estudio.

Seguidamente, en el segundo capitulo se presentaron los antecedentes
y se desarrollaron las bases teéricas y legales que sustentan la investigacion

y la definicién de términos. En el tercer capitulo fue explicada la metodologia



mediante la cual se llevo a cabo el trabajo, para finalmente en el capitulo
cuatro poder presentar los resultados, las conclusiones y las
recomendaciones a que llega el investigador, finalizando con las referencias

bibliograficas.
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CAPITULO |

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

La actividad comercial ha evolucionado en los ultimos tiempos,
fortaleciéndose de la tecnologia, ampliando ademas, sus multiples formas y
vias para su comercializacion y para su promocion, todo lo cual, ha
conllevado a que, en este mundo globalizado, los paises generen una
estructura juridica tendiente a regular estas actividades, tanto en el &mbito

interno como en la esfera internacional.

En ese contexto, la gran cantidad de transacciones comerciales se
generan entre otros aspectos, por el conocimiento que tiene el comprador o
consumidor de la marca del producto o servicio que desea adquirir, siendo
este elemento intangible uno de los mas importantes en el area de la
propiedad intelectual, cuya regulacioén ha venido en constante evolucion a
través de los acuerdos internacionales y por el desarrollo del ordenamiento

juridico interno.

En Venezuela, se cuenta con un ordenamiento juridico que regula la
propiedad intelectual, el cual establece parametros definidos ante los
derechos que se adquieren a través de las marcas, las patentes y los

derechos de autor. En cuanto a las marcas, segun Sandino (2016) estas son
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un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios
respecto a los de sus competidores; por su parte, las patentes confieren un
derecho exclusivo sobre una invencién, facultando a su titular el derecho a
usarla de manera exclusiva o decidir si puede ser utilizada por terceros y en
qué términos. En relacién con los derechos de autor, Otamendi (2003),
destaca que son los que posee el creador sobre sus creaciones, sean estas
obras literarias, musicales, teatrales, artisticas, cientificas o audiovisuales;
cabe indicar que este derecho nace con el acto de creacion y no por el

registro de la obra.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, s.f.) sefiala
que la marca es “un signo que permite diferenciar los productos o servicios
de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad
intelectual (PI) protegidos” (p. 1). En ese sentido, es definida como un signo
para diferenciar los productos o servicios que presta una empresa y que la
distinguen de otra. De igual manera, la Ley de Propiedad Industrial del afio

1956, en su articulo 27, destaca que:

Bajo la denominacion de marca comercial se comprende todo signo,
figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras, leyenda y cualquier
otra sefial que revista novedad, usadas por una persona natural o
juridica, productos o servicios con los cuales comercia. Tienen como fin

social facilitar a las personas el acceso a los bienes (p. 9).
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La mencionada definicion, contempla ademas de los signos, a las
figuras, palabras y leyendas, las cuales pueden ser usadas para productos o
servicios, por personas naturales y/o juridicas. Sin embargo, en Venezuela,
el Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que es el 6rgano
competente en Venezuela para el registro de las marcas, los nombres o
denominaciones comerciales, entre otras figuras de la propiedad intelectual,
ha emitido diferentes avisos oficiales publicados en sus Boletines de la
Propiedad Industrial, en los cuales se realizan interpretaciones erroneas a la

Ley.

De igual manera ocurre, que la Ley de Propiedad Industrial (LPI)
venezolana, aplicable para el procedimiento del registro de marcas, data de
1956, es decir, es anterior a la Constitucion de la Republica Bolivariana de
Venezuela (CRBV) sancionada en 1999, e incluso es anterior a otras
legislaciones que tampoco son de reciente data como la Ley Orgéanica de
Procedimientos Administrativos (LOPA) de 1982. Esto trae como
consecuencia la existencia de muchas interpretaciones erroneas y de la
aplicacién de un procedimiento que puede llegar a considerarse obsoleto, lo
que genera inseguridad juridica en los interesados en el registro de marcas
para la proteccion de sus creaciones del intelecto, que forman parte de su

propiedad intelectual, lo que actualmente se considera un derecho humano.

Sobre la situacion de la propiedad industrial en Venezuela, afirma

Arévalo (2012), que el Estado venezolano ha estado incumpliendo las
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obligaciones contenidas Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), especificamente por la falta de adecuacion la legislacion nacional
en materia de Propiedad Industrial con lo establecido en tales instrumentos

internacional que Venezuela suscribio y ratifico.

Cabe destacar que Venezuela nunca ha adecuado su legislacion
posterior a la firma de ambos documentos, sin embargo, ese vacio legislativo
no era tan palpable, pues el Estado al ser parte de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) habia estado cumpliendo las disposiciones de la Decision
486; sin embargo, al salirse de esta organizacion, nuevamente se evidencio

el incumplimiento por parte del Estado con mas notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, Arévalo (2012) asegura que hay una
inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de Propiedad Industrial, que fue
dictada segun refiere en la vigencia de la Constitucion Nacional de 1953.
Esta inconstitucionalidad de la Ley ha sido objeto de analisis por parte de la

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el afio 2009.

Formulacién del problema

De lo anteriormente comentado, se abre la siguiente interrogante: ¢ Cual
es el procedimiento para el registro de marcas aplicado en Venezuela?

¢ Como se realiza el registro de marcas a tenor de lo establecido en
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legislaciones internacionales? ¢ Existen problemas juridicos en el ambito del

registro de marcas en Venezuela?

Objetivos de la investigacion

Objetivo general

Analizar la situacion del registro de marcas en Venezuela desde el

punto de vista legislativo.

Objetivos especificos

Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la

legislacién venezolana.

Identificar las orientaciones del derecho comparado en relacion al

registro de marcas.

Determinar la situacion juridica del registro de marcas en Venezuela.

Justificacion e importancia de la investigacion

El hombre en el devenir del tiempo le ha entregado al Estado sus
derechos naturales, para que éste se los devuelva en derecho positivo, es

decir, establecido en una norma, de tal manera, que no existan mas
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limitaciones que las conferidas en la ley. En ese sentido, la ley siempre ha
sido el instrumento valido que se encarga de limitar, por ende, la maxima
juridica ha sido que si la ley no lo prohibe entonces lo permite. Partiendo de
esa premisa, se hace necesario analizar la situacion del registro de marcas
en Venezuela desde el punto de vista legislativo y es lo que justifica esta

investigacion.

Por otra parte, en cuanto a la importancia de la investigacion, esta toma
en cuenta el principio constitucional de la legalidad que implica que toda
actuacion de los 6rganos y entes de la administracion publica debe
efectuarse conforme a lo establecido tanto en la Constitucion Nacional, como
en el resto del blogue de la legalidad (leyes, decretos, normativas y
reglamentos); es decir, que las limitaciones deben estar expresamente

establecidas en la ley, pues en caso contrario estas seran nulas.

En ese contexto, el presente estudio es importante porque se constituye
en un aporte al abordar un tema de actualidad juridica, que afecta a cualquier
persona natural que intente registrar una marca, siendo esta investigacion
una referencia de consulta para abogados y estudiantes en general, debido a
que aborda el tema de manera concreta y con un lenguaje técnico de facil

entendimiento.

Asimismo este trabajo, resulta relevante porque también se constituye

como un aporte investigativo al servir de punto de partida para la realizacion
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de futuras tesis relacionadas con el estudio planteado o para aquellas

investigaciones que presenten una nueva vision de la tematica.

Alcance y limitaciones de la investigacion

La presente investigacion tiene como alcance el analisis de la situacion

que tiene el registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista
legislativo. Las marcas constituyen una de las figuras de la propiedad
industrial que a su vez en una de las areas de la propiedad intelectual,
conjuntamente con el derecho de autor. En este sentido, esta investigacion
sélo detallé las circunstancias de orden juridico que envuelven a esa figura
en Venezuela, aun cuando identifica algunas orientaciones del derecho

comparado en relacion al registro de marcas.

En cuanto a las limitaciones presentadas en el transcurso de la

investigacion, puede decirse que el tiempo fue el factor mas limitante por

cuanto la cantidad de material que existe en la materia es bastante extenso y

poder leer, analizar y resumir el mismo constituyé un reto para los

investigadores.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

Antecedentes de la investigacién

Los antecedentes de la investigacion se corresponden con trabajos,
publicaciones, articulos y documentos anteriores que han abordado el mismo
objeto de estudio. Pudiendo clasificarse en antecedentes directos o
indirectos. En este sentido, debido a lo novedoso de este tema, se presentan
a continuacion trabajos que se catalogan como antecedentes indirectos,
pues si bien no tratan el objeto de forma directa, si guardan relacién indirecta

con el tema y aportan bases tedricas al presente trabajo.

De tal manera, que el primer antecedente revisado fue la publicacién de
Rodriguez (2018) presentada para la revista INNOVA Research Journal
(Ecuador), titulada La Propiedad Industrial en Venezuela: Desarrollo
Institucional y Experiencia Normativa (1955-2017). El objetivo de la autora
mediante esta publicacion fue “presentar un recorrido institucional y
normativo del desarrollo de la propiedad industrial en Venezuela, mediante la
vision de los entes, las legislaciones y politicas publicas desarrolladas en el

pais desde 1955 al 2017” (p. 95), partiendo de la premisa de que la
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propiedad industrial en su conjunto son activos intangibles para los paises y
por tanto representan retos y oportunidades que van en favor del desarrollo
econodmico y social de las naciones y por tanto su resguardo corresponde a

los Estados.

La metodologia que fue utilizada por la investigadora fue de caracter
documental, realizando una descripcion y andlisis En ese sentido, esta
pesquisa es descriptiva y analitica de documentos tanto nacionales como
internacionales, incluyendo en ello leyes, acuerdos, decisiones, proyectos y

planes generados en la materia.

En este trabajo, se exponen argumentos muy importantes que
contribuyen a la presente investigacion, por cuanto en primer lugar, se hace
referencia a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN) que se
produjo en el 2006, lo cual generd en opinidn de la investigadora un
retroceso, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial venezolana data de
1955 y se encuentra desactualizada en comparacién con otras legislaciones
de Latinoamérica. A raiz de esta salida de Venezuela de la CAN, el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en el afio 2008, restituyo la
aplicacién integra de la Ley del 55, siempre que no contradijera lo

establecido en la Constituciéon Nacional de 1999.

A pesar de lo anterior, el marco juridico internacional aplicable en
materia de propiedad industrial en Venezuela para el registro de la marcas se

constituye con el Convenio que establece la Organizacion Mundial de
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Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el Acuerdo de

Vienay el de Arreglo de Niza.

Aunado a ello, otro aspecto relevante que se expone es el debido
cumplimiento de la legislacion que contiene un cumulo de derecho para los

titulares de la propiedad industrial. Al respecto, Rodriguez (2018) sefiala:

La violacion de estos derechos, trae como consecuencia que se asfixie a
la creatividad, estancandose la innovacién, lo que se traduce en una
disminucion de la inversion nacional en la materia, y con esto, la
creacion de un cerco que limita las actividades de investigacion y
desarrollo, por tanto, se requiere un sistema judicial consistente para
hacer frente a los delitos y controversias que se generen y que
contribuyan y apoyen la vinculacién entre los paises en este sentido (p.

97).

Todo lo anterior, le permitié concluir a la autora que las politicas
publicas que hasta el momento se han aplicado en referencia a la propiedad
industrial en Venezuela deben tener un cambio en su enfoque con la
finalidad de lograr:

En primer lugar, una formulacién desde la inclusion y participacion real

de todos los sectores; en segundo lugar, llevar las politicas publicas en

el tema a un nivel de competitividad internacional; en tercer lugar, que el

ente rector en la materia, retome el papel para el cual fue creado y junto
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a otros actores del SNCTIY, coordine las acciones que impulsen un
Sistema Nacional de Innovacidn; en cuarto lugar, que se actualice la ley
nacional y se analicen las normas y leyes conexas al tema, para que
exista consonancia entre éstas y las instituciones involucradas en cada
caso; y en quinto lugar, que se generen programas y planes para formar
y promover el uso y beneficios de la propiedad industrial en todos los

sectores del pais (p. 110).

El segundo antecedente revisado fue la publicacion de Ayala (2017)
presentada para la Universidad de la Laguna como trabajo de grado, titulado
La marca como signo distintivo en el trafico econdmico. El objetivo general
planteado en este trabajo fue desarrollar los aspectos tedricos, legales y
jurisprudenciales de la marca como signo distintivo. En consecuencia, la

metodologia utilizada fue netamente documental.

Esta investigacion permitio conocer que existia la necesidad de crear un
marco normativo que se ajustara a las necesidades de una sociedad
cambiante, que no poseia todas las disposiciones necesarias para la correcta
proteccion de una marca; razén por la cual fue derogada la Ley de Marcas de
1988, por la actual Ley de 2001, mediante la cual se incorporaron aspectos
no contemplados y necesarios en el registro de una marca, lo cuales eran

imprescindibles para una mayor garantia de uso de la misma.

Asi mismo, esta investigacion concluye que “la proteccion de una marca

es necesaria ya que la creacion de un sistema regulador da lugar a un marco

! Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SNCTI)
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normativo que reglamenta todos los aspectos concernientes al registro de la
misma”. Sin embargo, es necesario entender, que el registro de una marca
no otorga un derecho vitalicio sobre el uso de la misma y como consecuencia
de ello, hay que tener en cuenta para el registro, cuéles son los aspectos que
pueden conllevar a la nulidad o caducidad de la marca, asi como el tiempo

para su renovacion.

Por ultimo, es fundamental entender que el registro de la marca es
nacional, por lo que si la misma quiere ser utilizada fuera del territorio en el
cual fue registrada, debe verificar el cumplimiento de la legalidad en los
paises en que desee operar. De esta forma, una empresa podra mantener el
derecho exclusivo del uso de la misma, no so6lo dentro del territorio nacional,

si no en aquellos paises en los que se desea comercializar

Este trabajo contribuye al que se presenta por cuanto permite conocer
la teoria, la legislacion y la jurisprudencia de otro pais, con respecto a la
marca, desarrollando de esta manera la nocién de esta figura como signo
distintivo y la importancia que tiene la marca para la competitividad
economica en el mercado, todo lo cual es posible gracias al efectivo registro

y proteccion de una marca.

Como tercer antecedente se encuentra la publicacion de Levy y
Perdomo (2017), titulada Propiedad Intelectual en Venezuela:
Institucionalidad y desempefio, que fue presentada para la Revista Tribunal

del Investigador de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo general
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planteado por los autores fue recoger el desempefio de diversos tipos de
propiedad intelectual en Venezuela durante el siglo XXI y evaluar su relacion

con la calidad institucional asociada a la propiedad.

En este trabajo, los autores reflejan que el desempeiio de la propiedad
intelectual se mide en el orden mundial, a traves de indice Internacional de
Derechos de Propiedad, que fue creado por la institucion Alianza por los
Derechos de Propiedad. Esta medicion se realiza a 128 paises de diferentes
partes del mundo. Este indice por tanto se sefiala en la investigacion que
tiene como objetivo “servir de barometro de la situacion de los derechos de
propiedad” (p. 67). Y afladen que para el calculo, se incluyen “10 factores
agrupados en tres componentes: Entorno Legal y Politico (Legal and Political
Environment, LP), Derechos de Propiedad Fisica (Physical Property Rights,
PPR), y Derechos de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights,

IPR)” (p. 67).

En este sentido, con respecto a la medicion de Venezuela en el referido
indice, la investigacién efectuada arroja que para el afio 2016, era el pais con
el resultado mas bajo en el mundo, precedido por Myanmar, Bangladesh y
Haiti. Especificamente en el entorno legal y politico la medicién demuestra
que existe una debilidad en la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual. Desde la creacion de esta medicion en el afio 2007, hasta la del
2016, Venezuela presenta una disminucion significativa y negativa para la

proteccion de estos derechos.
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En esta publicacion también se analizo el status de las solicitudes de
marcas en el pais, verificandose que “en términos per capita para el afio
2014, Venezuela se ubica por debajo de los paises del MERCOSUR e
igualmente por debajo del promedio de los paises del Sur de América” (p.

82).

De todo lo anterior, los investigadores concluyen que el desempefio de
Venezuela en términos de calidad institucional, asociada a los derechos de
propiedad intelectual tiene una tendencia negativa desde el afio 2007 hasta
la fecha de publicacién del trabajo, razén por la cual recomiendan “estimular
politicas publicas, para que en didlogo con el sector privado y la sociedad
civil, favorezcan dindmicas que promuevan el desarrollo, en su definicién

mas amplia e integral” (p. 84).

Esta investigacion en particular contribuye a la que se presenta en este
trabajo porque permite comprender que la situacion de la propiedad industrial
en Venezuela no se estudia solamente desde el punto de vista juridico, sino
que existen otros factores que afectan su normal desenvolvimiento, como

factores politicos, sociales, econdémicos e incluso ambientales.

Como cuarto antecedente fue revisada la guia elaborada por Castillo
(2017) denominada Guia practica para el registro de marcas que fue
elaborada para el Instituto de Estudios Superiores de Administracion (IESA,
Venezuela) que se propuso como objetivo ayudar a emprendedores y futuros

emprendedores en el proceso de registro de sus marcas en Venezuela. Sin
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embargo, la autora aclara que al momento de registrar una marca es

recomendable contratar a un especialista en la materia.

Primeramente, la investigadora sefiala que “definir y proteger la marca
es parte importante de la estrategia y el plan de negocio” (p. 1). Afiade que la
marca es la identidad “o la de los bienes que ofreceras al consumidor; ella
les hablara de su procedencia, calidad y apego, y establecera un vinculo de

lealtad y seguridad entre ambos” (p. 1).

Ya entrando en cuanto al registro de las marcas, aclara que las mismas
guedan protegidas en una clase a la que hayan sido otorgadas, tomando en
cuenta que existe un sistema de clasificacion numérica de productos o
servicios. Por tanto, las personas interesadas (denominadas solicitantes)
deben ubicar las clases de su interés y limitarse a aquellas que van a
necesitar. Esta autora indica finalmente que el “signo adoptado en cada clase
sera una marca independiente, llevara su expediente, costo y proceso de

registro” (p. 2).

Concluye entonces explicando de manera breve y concisa el proceso
de registro de las marcas en Venezuela, que inicia con una busqueda de la
clase de la marca que sea de interés para el solicitante. Hay busquedas
denominativas y/o figurativas. Posterior a ello es que se debe llenar el
formulario correspondiente otorgado por la oficina competente en el Servicio
Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y se consigna la carpeta

contentiva de los recaudos de la solicitud.
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A esa solicitud, continua concluyendo la autora de la guia se le realiza
un examen de fondo y de forma, que si es superado por el solicitante, se
publica en un diario de mayor circulacion en el pais y el boletin del SAPI.
Esto ultimo con la finalidad de otorgarle posibilidad a terceros al derecho de
oposicion. Si a este derecho nadie acude, la marca es concedida por 15 afios

como indica la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela.

Esta guia aporta significativamente a la realizacion de este trabajo
porque de manera practica permite comprender los pasos que deben
seguirse para el registro de una marca. La Unica forma de poder analizar un
tema en particular es entenderlo a profundidad, por ello fue bastante
relevante poder entender en la practica cdmo se realiza el registro de una

marca.

Finalmente, un ultimo antecedente lo constituyé el trabajo de Pacheco y
Azuaje (2018) denominado Acceso a la informacion de Propiedad Intelectual
en Venezuela, que fue presentado para la Revista Gestion y Gerencia de la
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA, Venezuela). El
objetivo de esta investigacion estuvo orientado a analizar el acceso y
aprovechamiento de las fuentes de informacion de Propiedad Intelectual en
Venezuela, sus usos con fines no lucrativos, comerciales, tecnoldgicos y
experimentales asi como su vinculacién en la actividad inventiva e innovativa
en la industria, organizaciones de investigacién y desarrollo, y universidades

venezolanas.
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En este sentido, los autores mencionan que en cumplimiento a
lineamientos gubernamentales relacionados con el uso del software libre en
la administracion publica venezolana, el Servicio Autbnomo de la Propiedad
Intelectual, desde el afio 2011, efectud los cambios necesarios para facilitar
a los usuarios el acceso a la informacion sobre Propiedad Intelectual que

maneja la institucion.

Afaden que el acceso a la informacion en esta materia permite entre
otras cosas que el usuario conozca el ritmo de concesién de marcas,
patentes y disefios industriales en Venezuela; los datos para la elaboracion
de estadisticas de acuerdo a un interés particular; la evolucién de algun tipo
de producto, servicio y/o innovacién tecnoldgica en un sector determinado y
el acceso en general a la informacién de documentos completos a partir de
los datos suministrados. También mencionan que las bases de datos

automatizadas de Propiedad Intelectual permiten al usuario:

- Obtener informacion juridica de los expedientes en todas las

modalidades de la Propiedad Industrial;
- Realizar busquedas de antecedentes de marcas denominativas;

- Realizar busquedas retrospectivas por peticionario en cualquier

modalidad de la Propiedad Intelectual.
- Realizar busquedas de anterioridades de antecedentes patentes

y/o disefnos industriales.
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Concluyen finalmente que los servicios de informacion de Propiedad
Intelectual constituyen una “herramienta de consulta indispensable para las
comunidades cientifica, literaria, comercial, tecnoldgica, artistica e industrial
de Venezuela y representa un factor clave y determinante en el éxito de
dichas comunidades cuando pretendan alcanzar los niveles de
competitividad que exige la globalizacion” (p. 117). Y que “en Venezuela, a
pesar del avance del conocimiento y gracias a las nuevas tecnologias, el
acceso y uso de los documentos de patente como fuente de informacion
relevante para la competitividad de las organizaciones venezolanas, publicas

0 privadas, sigue siendo insuficiente” (p. 118).

Este trabajo en particular contribuye con el que se presenta por cuanto
demuestra la dificultad en el acceso a la informacion, lo que agrava aun mas
la situacion de la propiedad industrial en Venezuela, entendiendo ademas
que el acceso a la informacion es un derecho humano que tienen todas las

personas.

Bases tedricas

Los fundamentos tedricos en un trabajo de grado o investigacion
constituyen en palabras de Palella y Martins (2010) “una serie de aspectos
que constituyen un cuerpo unitario por medio del cual se sistematizan,
clasifican y relacionan entre si los fendmenos particulares estudiados” (p.

63). A continuacion se sientan las bases o fundamentos tedricos que rigen el
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trabajo, exponiendo nociones, aspectos y elementos de distintos autores,

desde las cuales se aspira una comprension.

Propiedad Intelectual y sus espectros a conocer. Delimitacién de

los Derechos Intelectuales

En 1967 a través del Convenio de Estocolmo se establece la creacion
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, que surge de
la unién de las dos oficinas que administraban los Convenios Internacionales
en el area, es decir, la del Convenio de Paris sobre la Propiedad Industrial y
la del Convenio de Berna sobre Derecho de Autor. Ademas, ese Convenio de
Estocolmo de 1967, produjo el documento como instrumento internacional,
donde se limitaron las disciplinas que integran los Derechos Intelectuales,
disponiendo en el articulo 2, que a los efectos del Convenio se entendia por

Propiedad Intelectual los derechos relativos a:
1. Obras literarias, artisticas y cientificas.

2. Interpretaciones y ejecuciones de los artistas que las efectuen,

los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion.
Invenciones en todos los campos de la actividad humana.
4. Descubrimientos cientificos.

5. Dibujos y modelos industriales.
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6. Marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los

nombres y denominaciones comerciales.
7. La proteccion contra la competencia desleal.

8. Todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en

los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC (1994), instrumento
adoptado por la Organizacion Mundial del Comercio, establece en el articulo
1.2., que la expresion Propiedad Intelectual abarca todas las clasificaciones
que son objeto de las secciones comprendidas desde la primera a la séptima

de la Parte Il del Acuerdo, las cuales son:
1. Derecho de autor y derecho conexos.
2. Marcas de fabrica o de comercio.
3. Indicaciones geogréficas.
4. Dibujos y modelos industriales.
5. Patentes.
6. Esquema de trazado (topografias) de los circuitos integrados.
7. Proteccién de la informacion no divulgada.

8. Control de las préacticas anticompetitivas en las licencias

contractuales.
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Objeto juridico protegido por la Propiedad Intelectual

El objeto de proteccion de la Propiedad Intelectual expresa Fuentes
(2006) que estéa relacionado con “...todo desarrollo intelectual proveniente
del entendimiento, inteligencia, sentidos o del espiritu, que la sociedad
considera importante desarrollar y por consiguiente, procura la defensa de
los mismos” (p. 11). De lo anterior se colige, que el derecho intelectual se
vera disperso en distintos instrumentos juridicos, los cuales contemplan la

defensa de esos derechos y establecen cual es el objeto juridico protegido.

En el Derecho de Autor, se protege la manera de expresar o plasmar
las ideas, no la idea en si. EI ADPIC (1994) establece en su articulo 9.2 que:
“...la proteccion del derecho de autor abarcara las expresiones pero no las
ideas, procedimientos, métodos de operacion o conceptos matematicos en
si”. La Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena: Régimen
comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (1994); por su parte,

contiene una norma similar que indica:

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del
autor son descritas, explicadas, ilustradas a las obras. No son objeto de
proteccion las ideas contenidas en las obras literarias y artisticas, o el
contenido ideolégico o técnico de las obras cientificas, ni su

aprovechamiento industrial o comercial.
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Mientras que, en la Propiedad Industrial con caracter comercial
(marcas, denominaciones de origen, nombres y lemas comerciales) se
protege el caracter individual de un signo dentro del mercado y en la
Propiedad Industrial con caracter tecnoldgico (patentes, disefios de utilidad,
disefios industriales y secreto industrial), se protege la originalidad de un idea

con nivel inventivo que pueda ser aplicada a la industria (Fuentes, 2006).

Este espectro de los derechos intelectuales, lleva a centrar la mirada
sobre la Propiedad Industrial con caracter comercial y en ésta, sobre el tpico
de las marcas; primero, enfocdndose en la doctrina sobre el concepto de
marca, conociendo sobre las legislaciones ejemplificativas de signos que
pueden constituirse en marcas y otras legislaciones que destacan por la

funcién individualizadora de la marca en el mercado.

Las marcas y sus doctrinas

Para Stanton, Etzel, Walker (2007) la marca es “...un nombre o simbolo
con el gue se trata de identificar el producto de un vendedor o grupo de
vendedores y de diferenciarlo de los productos competidores” (p. 272). Davis
(2010) define la marca como la representacion del caracter de una empresa,
es un componente intangible de la misma y significa la “...interfaz entre en
negocio y sus clientes” (p. 12). Aunado a eso; agrega que, es la sintesis de

los principales valores de una compaifiia, asi como la representacion de sus
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aspiraciones y necesidades “Debe ser un reflejo preciso y auténtico del

negocio y tendria que ser evidente para los empleados y clientes” (p. 12).

Por otro lado, Costa (2011) refiere que “...la marca es ambivalente:
consta de un aspecto real y econdmico (es el principal capital de la empresa)
y un aspecto ideal y cultural (la fascinacion social por las marcas y el deseo
de apropiacion que ellas suscitan)” (p. 9); pero también advierte que la
“...marca es un sistema de cosas, objetos y acciones, y al mismo tiempo, un
sistema de simbolos: sensaciones, relaciones, imagenes, signos, relatos.

Elementos todos ellos portadores de significados” (p. 9).

En ese orden, Wheeler (2006) asocia la nocion de la marca con la
“...promesa, la gran idea y la expectativas que residen en la cabeza de cada
consumidor sobre el producto, servicio o la compafia” (p. 89), para esta
autora la marca significa algo. Bedbury (2002) sefala que “...las marcas
actian como los grandes protagonistas de nuestro tiempo, elevando la
barrera de una categoria a través de la experiencia” (p. 112). Finalmente,

Costa (1977) en una obra de méas data, manifiesta que:

Toda marca tiene un sustrato real y se inserta en su contexto social,
econdémico, cultural y tecnoldgico concreto. Toda marca esta enraizada
en la realidad de la gente y de sus vidas cotidianas, de sus citas, sus
aspiraciones y sus suefios. La marca se visualiza y se sintetiza en un
simbolo que se posiciona en la memoria de cada quien. Pero la marca

se sustenta en la realidad de la empresa, de sus colaboradores y
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stakeholders, de sus productos y servicios, y de todos los elementos que
constituyen su sistema vital. Este vincula todo lo anterior con la
sociedad, sus opiniones, sus medios de expresion y sus conductas de

consumidores y usuarios libres en la toma de decisiones (p. 8).

Como se puede evidenciar, sobre la marca se han desarrollado
numerosos conceptos y en cada uno de ellos se deja entrever que, una
marca es un sello, una huella, que manifiesta la personalidad de una

empresa o de una persona. Se vende como una oferta y apelan a los

sentidos, las emociones y la cultura del consumidor. Esto lleva a afirmar que,

las marcas no son tangibles, sino activos intangibles; ya que, lo que
realmente es tangible son los productos. Todo esto es ratificado por Borja
(2003), quien expresa que, una marca parte de la vision de la empresa, lo
cual se traduce en la promesa de marca y ésta a su vez tiene impacto a

través de su identidad y en su contexto (ver: Grafico N° 01).

Vision

l Promasa de manca l

La identidad La marca tiene
di marca eas impacio an

NN 7 N\ T

Visual Fisica Werbal Sensorial Cultura MNegocios Consumidores Comunidad

Grafico N° 01. ¢ Qué es una marca?

Borja, 2003.
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Este autor, nos explica desde su vision lo que para él es la nocion de la
marca, entendiendo que esta no es mas que la vision de la propia empresa u
organizacion, es decir, su representacion; y que ello, va a generar la
promesa de marca. De la misma manera, enumera en dicho gréfico, por una
parte, cdmo se puede identificar una marca (visual, fisica, verbal y
sensorialmente); y por otra parte, sefiala donde tiene impacto o incidencia

una marca (cultura, negocios, consumidores y comunidad).

Elementos constitutivos, condiciones y componentes de las marcas

Para que un signo pueda ser considerado como marca la doctrina y la
investigacion especializada ha identificado una serie de caracteristicas como
la perceptibilidad, el caracter distintivo y la susceptibilidad de representacion

gréfica de esos signos (Fuentes, 2006)

La perceptibilidad est4 asociada a la captacion del signo por medio de
alguno de los sentidos (oido, vista, olfato, tacto y gusto), lo cual permite la
individualizacion del producto, servicio, empresa o persona en el mercado.
Sin embargo, en muchas legislaciones este elemento no esta establecido
COmo un requisito, por ser un elemento obvio para la constitucion de un signo

(Fuentes, 2006)

El caracter distintivo es el que permite diferenciar los productos o

servicios con otros similares o idénticos, permitiendo la proteccion de
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intereses en dos vertientes: los del productor, comercializador y distribuidor y
los del consumidor. El primero de ellos es de caracter privado y el segundo
de indole publica. La intencion entonces es que la marca no se confunda con

otras (Fuentes, 2006).

Por ultimo, la susceptibilidad de representacion gréafica guarda relacion
con la posibilidad de que el signo sea representado de forma gréfica. Esta
caracteristica esta directamente vinculada con la de la perceptibilidad. El
signo ademas de requerir su percepcion por alguno de los sentidos, tiene

que poder ser graficado (Fuentes, 2006).

Ademas de esos elementos constitutivos, autores como Flores (2010)
han identificado una serie de condiciones que debe tener la marca. Deben
ser simples, lo que implica que sean faciles de recordar y de ser
reproducidas mediante diferentes técnicas y en distintos soportes materiales.
Deben ser también originales para transmitir identidad y diferenciarse.
Igualmente ser universales, relacionados con la intencion de ubicar a las
marcas como “...objetos comunicativos [en un] ambito universal o local” (p.
55) y deben tener normatividad, es decir, se debe crear un “...manual de
identidad corporativa, donde estara establecida la manera correcta del
manejo de marca. De esta forma se conserva la unidad visual de marca en

todas las piezas gréficas y presentaciones audiovisuales” (p. 55).

Por otro lado se han determinado que los componentes de las marcas

se dividen en dos partes: la parte verbal (el nombre de marca) y la parte
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visual (elemento gréfico: el logotipo o simbolo). El nombre de la marca,
refiere Stanton, Etzel y Walker (2007) “...consiste en palabras, letras o
nameros que se pueden enunciar verbalmente” (p. 12); o como lo explica
Bafios (2012) es “...el nombre, como signo linguistico de caracter
verbal...elemento de designacién fonética de la marca utilizado por emisores

y receptores para designarla” (p. 26).

La importancia de ese nombre se verifica en lo afirmado por Costa
(2016), cuando sefala a que “...el nombre es el primer signo de identidad.
Crear un nombre es un reto de largo alcance, porque el nombre dura tanto

como la empresa o el producto” (p. 2).

El segundo componente correspondiente a la parte visual es el
elemento gréfico; el cual, segun Flores (2010) “...se manifiesta como sefal,
inscripcion pictograma simbdlico, figura, sigla, rasgo distintivo, o emblema, e
impresa en el producto, forma parte fisicamente de él, de su identidad
objetual, funcional y psicologica” (p. 50). Por eso, Healey (2009) considera
que “...un logo puede cambiar con el tiempo, pero debe conservar siempre
en la mente del consumidor su vinculo con el concepto y los significados” (p.
90). Ahora bien, desde esa vision, los elementos constitutivos de las marcas
abren la posibilidad a las funciones que éstas cumplen y las clases o

tipologias, items a desarrollar a continuacion.
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Funciones de las marcas

Pierre (1995) considerd que las marcas tenian cuatro funciones: una
funcién distintiva, una funcién determinadora, una funcioén de calidad y una
funcién de garantia. Por su parte, Cabanellas y Bertone (1989) enumeran
seis funciones para las marcas: la distintiva, la indicativa del origen de los
bienes y servicios, la de garantia de la calidad, la publicitaria, la competitiva y

la de proteccién del titular de la marca.

Fuentes (2006) ampliando esos espectros y en concordancia con
Cabanellas y Bertone, desarrolla la clasificacidn, por considerar que de estas
se desprenden la funcion distintiva, que refiere a la “...cualidad de
individualizar en un mercado al producto o servicio prestado” (p. 116); la
funcion determinadora, que es la “...cualidad de certificar el origen industrial
del producto o servicio” (p. 117), y la funcién de calidad que es la “...cualidad
gue permite determinar las caracteristicas propias del objeto o servicio que
se adquiere” (p. 117). Esto quiere decir que, cuando un consumidor adquiere
habitualmente una marca, es porque quiere recibir el mismo nivel de calidad

que ha recibido siempre.

Las marcas cuando ya estan posicionadas en el mercado son porque
han logrado diferenciarse de otras y el consumidor en muchas ocasiones
esta dispuesto a pagar un costo mas alto por su adquisicion. Esto determina
la importancia de las marcas como activo intangible de las empresas y el

valor que ésta ha construido, llevando a su vez a observar que, esas
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funciones incursionan en las clases de marcas que se han creado, tal como

observa seguidamente.

Clases de marcas

Las marcas pueden ser clasificadas en cuatro grandes grupos: por la
forma de percepcion, por la funcién de la marca, por el nUmero de usuarios y
por el uso o difusion de la misma. Estos grandes grupos presentan a su vez
una serie de subdivisiones. Cabe destacar que, esa clasificacion fue
aportada por Fuentes (2006). De esa manera, por la forma de percepcion la
clasificacion de las marcas se divide a su vez en dos, segun los sentidos

utilizados para su percepcion:

a. Los signos perceptibles por la vista

a.l. Marcas denominativas o verbales. Segun Fuentes (2006), son
aquellas integradas por una o varias letras, digitos, numeros, palabras,
frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y
pronunciable. Es divisible por las denominaciones que pueden integrar la
marca teniendo denominaciones de fantasia, denominaciones evocativas o

sugestivas, entre otras.

a.2. Marcas figurativas. Refiere Fuentes (2006) que se componen por
una o varias figuras o signos visuales, caracterizadas por su configuracion o

forma particular; es decir, estdn conformadas por logos, simbolos, gréficos,
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dibujos, etc. De esa manera, se subdividen en signos figurativos, signos

abstractos, entre otros.

a.3. Marcas mixtas o compuestas. Segun Fuentes (2006) son
aquellas conformadas por una combinacion de elementos denominativos y

figurativos. La proteccidn se otorga como un conjunto.

a.4. Marcas tridimensionales o plasticas. Fuentes (2006) sefiala que,
se trata de las formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u
otra caracteristica de ese estilo de los productos o por la forma misma del
producto. Dentro de esta categoria también se encuentran las formas de los

aparatos de expendio de los productos o la manera en que se ofrecen.

a.5. Marcas compuestas por colores. Fuentes (2006) refiere a esas
marcas como aquellas constituidas por un color o combinacion de colores,

que se delimitan de una forma especifica.

b. Los signos perceptibles por otros sentidos

b.1. Marca sonora o auditiva. Fuentes (2006) las ubica como aquellas
constituidas por un sonido o combinacién de sonidos que sean
suficientemente distintivos. Algunas legislaciones exigen para proteger este

tipo de marcas que sean susceptibles de representacién grafica.

b.2. Marca olfativa. Son para Fuentes (2006), aquellas constitutivas

por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representacion gréfica.
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b.3. Marcas gustativas y tactiles. Refieren para Fuentes (2006) a
aquellas que son percibidas por el sentido del gusto o del tacto. No estan

expresamente prohibidas, pero a la fecha no abundan este tipo de marcas.

Ahora bien, Fuentes (2006) igualmente distingue por la actividad
comercial protegida (funcién), tres tipos de marca. La funcion en este caso
esta referida a la vinculacion con la actividad protegida y es por ello que se
distinguen: a. Las marcas de productos, que son aquellas destinadas a la
individualizacién de un producto en particular, siendo un elemento
caracteristico que estén plasmados sobre el producto comercializado; b. Las
marcas de servicios, destinadas a la particularizacion de los prestadores de
servicios dentro de un mercado y c. Las marcas de certificacion o garantia,
que estan destinadas a certificar la calidad, caracteristicas, origen u otros

factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca.

Continuando con la clasificacion, Fuentes (2006) por el nimero de
usuarios distingue dos clases de marcas. Las marcas colectivas que son los
signos adoptados por una entidad colectiva y sirve para distinguir los bienes
y servicios producidos o prestados por los integrantes de dicha entidad, con
los de otros; y las marcas individuales, que es aquel signo que busca la
individualizacién en el mercado de los productos y servicios ofrecidos por un

titular, de los producidos por otros dentro de un mismo mercado.

La ultima clasificacion efectuada por el autor citado, se refiere al uso o

difusion del signo, y en ella se encuentran tres usos de marca. Las marcas
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notorias en primer lugar, que son aquellas que se han difundido ampliamente
en el conocimiento de los consumidores de un sector sin perder su fuerza
distintiva; las marcas famosas o renombradas en segundo lugar, que son
aguellas cuyo uso se ha hecho intenso y que no solamente es conocida por
el sector de consumidores que la adquieren; sino por la generalidad del
publico; y las marcas vulgarizadas, en tercer lugar que son aquellas que por
su intenso uso y conocimiento por parte del publico consumidor y no
consumidor, se convierten en palabras pertenecientes al Iéxico del territorio,
siendo empleadas para denominar a la generalidad de un producto o

servicio, perdiendo su caracter individualizador.

Bases legales

Para establecer esa revision de la legislacion se establecen dos
miradas, la primera, enfocada en lo internacional, y la segunda sobre el
contexto de trabajo, en este caso, Venezuela. En el &mbito internacional se
revisara las legislaciones particulares de algunos paises, ya sea de América
Latina como de Europa, que han incursionado en el tema de las marcas.
Luego, ya en el contexto geografico venezolano, se ubican los documentos

legislativos que incursionan de igual manera en esos topicos.
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Legislaciones que emplean una lista ejemplificativa no taxativa o no

limitativa de signos que pueden constituir marcas

Las legislaciones consultadas para este apartado son la Ley de
Propiedad Industrial de Venezuela, el ADPIC, el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte-TLAN, la Ley de Marcas y Designaciones Argentina, la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, la Ley de Propiedad
Industrial de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial de Panama, la Ley de
Marcas de Uruguay y la Ley de Proteccion de Marcas y otros signos de

Alemania.

En estas legislaciones las marcas son entendidas como “todo signo,
figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras, leyenda y cualquier otra
sefal que revista novedad, usado por una persona natural o juridica para
caracterizar y diferenciar: a) una empresa; b) a los bienes producidos o
comercializados; c) a los servicios ofrecidos” (Pachon y Sanchez, 1995, p.

194).

Legislaciones que destacan la funcién individualizadora de la marca en

el mercado

Las legislaciones consultadas para este apartado son la Decision 486

de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley espafiola de Marcas (1988) la
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Ley de Propiedad Industrial mexicana (2018), la Ley de Propiedad Intelectual
de Ecuador (1998), la Ley de Propiedad Industrial Peruana (1996) y el
Protocolo de Armonizacién sobre Marcas, Indicaciones de Procedencia y de

Denominaciones de Origen del Mercado Comun del Sur/Mercosur (1997).

Estos instrumentos normativos consideran que la marca es “...todo
signo perceptible capaz de distinguir en el mercado un bien o servicio
producido o comercializado” (Fuentes, 2006, p. 112). De esa manera, para
gue un signo pueda ser considerado como marca protegible es menester que
el mismo pueda distinguir los productos o servicios ofrecidos de otros que se

encuentran en el mercado.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1967).

La necesidad de una proteccion de manera uniforme entre los paises
para la proteccion de los bienes intelectuales, permite que en el 1883 se
realice el primer convenio multilateral, que busca la constitucion de esa
union para la proteccion de la Propiedad Industrial, como un primer
acercamiento para la proteccion global de los derechos intelectuales.
Venezuela ratifica este Convenio en 1994, siendo publicado en Gaceta
Oficial en 1995, afio a partir del cual lo contenido en el mismo es de

obligatorio cumplimiento en Venezuela.
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Ese instrumento respecto a la marcas determina que cada pais que
forma parte del mismo debera indicar las condiciones de depésito y de
registro de las marcas de fabrica o de comercio en su legislacion nacional.
Sin embargo, una marca depositada por un nacional en cualquiera de los
paises firmantes, no puede ser rehusada o invalidada por el motivo de que

no haya sido depositada, registrada o renovada en su pais de origen.

Ademas se establece reconocimiento de las marcas notorias aunque
no se encuentren registradas en cada uno de los paises, por lo tanto los
Estados mediante este Convenio se comprometen a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, de una marca

notoriamente conocida.

Las marcas de fabrica o de comercio registradas en los paises de
origen serdn admitidas para su deposito y protegidas en los demas paises
integrantes del Convenio. Estos paises podran, antes de proceder al registro
definitivo, exigir la presentacion de un certificado de registro en el pais de
origen, expedido por la autoridad competente. No se exigira legalizacion
alguna para este certificado. Igualmente, los paises se comprometen a
proteger las marcas de servicio, pero no estan obligados a prever el registro

de estas marcas.
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Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC (1994)

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994), es un instrumento que
otorga un marco de proteccion a los derechos intelectuales, el cual es de
obligatorio cumplimiento para todos los paises que pertenecen a la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC), como en el caso de Venezuela.

En este documento, de define a las marcas de fabrica o de comercio, como:

Cualquier signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir
los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales
signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los
nameros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi

como cualquier combinacion de estos signos (p. 8).

También se establece que los titulares de marcas registradas tienen el
derecho exclusivo sobre las mismas, lo que los faculta a impedir que
terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares para

bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se

ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.

La duracioén de la proteccidon que se otorga mediante este documento es de

siete afios, pudiendo ser renovada indefinidamente.
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Clasificacion de Niza (2020)

La Clasificacion de Niza surge en 1957 y esta conformada por 45 clases
y establece una clasificacién de productos y servicios para el registro de
marcas, que es constantemente actualizada, siendo la ultima de ellas la del
2020. Sin embargo, es importante aclarar que el Estado venezolano no fue
parte inicial del Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de
productos y servicios para el registro de las marcas. Su aplicacion fue
resultante de las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, de la cual Venezuela actualmente no forma parte, y también esta
vinculada al MERCOSUR, organismo del cual, Venezuela se encuentra

actualmente suspendida.

Las clasificaciones resultan sumamente relevantes, por cuanto el
tramite del registro de una marca ante el SAPI en Venezuela, requiere la
indicacion en una clasificacion, en la cual se incluyan los productos y
servicios que sean objeto de registro. Ademas esta clasificacion permite
saber si ya la marca se encuentra registrada o si hay coincidencias fonéticas
o posibles parecidos. En este contexto, Jaimes (2017) indica que existe una
clasificacion nacional conformada por 50 clases y que en el afio 2012 el SAPI
publicé un aviso oficial con el propdsito de dar cumplimiento al particular
sistema de clasificacién venezolano (internacional — nacional), de manera de

facilitar a los interesados el registro de la marca. Se ofrecié entonces una
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tabla contentiva de la clasificacion nacional y su equivalencia con la

Clasificacion de Niza.

Venezuela: la legislacién sobre marcas

El marco regulatorio de la Propiedad Intelectual en Venezuela, en lo
gue respecta a la rama de la Propiedad Industrial esta integrado en el orden
nacional: por la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela y la
Ley de Propiedad Industrial, tal como se desarrolla a continuacion, donde se
sustenta el registro de la marca, por ende, del naming, como evento a

transformar en este estudio.

Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela

La Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela constituye la
norma suprema del ordenamiento juridico venezolano, lo que implica que el
resto de las disposiciones legales deben ir en concordancia con los principios
y garantias en ella contenidos. En este sentido, el articulo 98 de esta
Constitucion establece la libertad de cultura que debe ser reconocida y

garantizada y por ello se consagra que:

La creacién cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la
inversion, produccion y divulgacion de la obra creativa, cientifica,

tecnoldgica y humanistica, incluyendo la proteccion legal de los
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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 las condiciones y excepciones que
establezca la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por

la Republica en esta materia.

Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial venezolana es de 1955 y aun se
encuentra vigente. Esta ley 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 o signos especiales que adopten
para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad

(articulo 1).

Se considera propietario de una marca, a la persona a cuyo favor se
haya hecho el correspondiente registro por parte del érgano competente que
el Servicio Autébnomo de Propiedad Intelectual-SAPI. Estas marcas son
definidas por la ley como 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 los articulos que produce,

aguéllos con los cuales comercia o su propia empresa (articulo 27). Y
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distingue entre marcas y lemas, sefialando que aquellas marcas que tienen
por objeto distinguir una empresa, negocio, explotacién o establecimiento
mercantil, industrial, agricola o minero, se llama denominacién comercial;
mientras que se entiende por lema comercial a la marca que consiste en una
palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor,

como complemento de una marca o denominacién comercial (articulo 27).

La duracién de la proteccion de la marca que es otorgada mediante
esta legislacion es de quince afos, pudiendo ser renovadas por periodos
iguales (articulo 30). Igualmente la ley establece una serie de requisitos que
deben ser presentados para el correspondiente registro, los cuales se
enumeran a continuacion y se pueden verificar en el articulo 71 de la Ley

comentada:
1. Solicitud del registro.
2. Datos del propietario.

3. Descripcion de la marca, en la que se determine con claridad y precision la
parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al

castellano las leyendas y menciones que contenga escritas en otro idioma.

4. ldentificacién de las manufacturas, productos, objetos o articulos que
distingue la marca y la clase a que correspondan. Igualmente se debe

identificar si las manufacturas, productos, objetos o articulos que distingue la
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marca son de produccion nacional o extranjera; y si se trata, en este ultimo

caso, de una marca registrada en el pais de origen.
5. El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso.

6. Disefio gréfico de la misma.

Definicién de términos basicos

Derecho de autor. Es el derecho que tiene el autor o autora a ser

reconocido como el creador o creadora de su obra.
Juridico. Del derecho o de las leyes o relacionado con ellos.

Marca. Sefial que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna

informacién sobre ello.

Propiedad Industrial. Conjunto de derechos que un individuo o una

sociedad tienen sobre una marca, un disefio, una creacidon o una invencion.

Propiedad Intelectual. Se relaciona con las creaciones de la mente:
invenciones, obras literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e

imagenes, entre otros.

Registro. Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o
cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de

forma oficial.

Solicitud. Documento en el que se solicita formalmente algo.
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CAPITULO Il

MARCO METODOLOGICO

Diferentes autores han conceptualizado el método como la manera, el
camino que se sigue para lograr un fin. En la investigacion, el método implica
la elaboracién de un plan y la seleccion de las técnicas méas idoneas para su
desarrollo. Por lo tanto, Palella y Martins (2010) definen el método como el
“conjunto de procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la

verdad” (p. 80).

En este orden de ideas, en el siguiente capitulo se expuso en primer
lugar el disefio de la investigacién, seguido de las técnicas para la
recoleccion de informacion, asi como las técnicas operacionales para el
manejo de las fuentes documentales y finalmente las técnicas para el andlisis
de la informacién, tomando en consideracion los objetivos planteados para

poder determinar la informacion antes mencionada.

Tipo la investigacién

El tipo de la investigacion se refiere a la estrategia que adopta el
investigador para responder al problema planteado en el estudio, siendo
clasificados en no experimentales, experimental y bibliograficos. En este

sentido, con base a las caracteristicas del problema, objeto de estudio y a los
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objetivos propuestos, este estudio se inscribe como una investigacion
documental a través del disefio de tipo bibliografico, ya que se basa en la
consulta de obras y posiciones de autores, que han trabajado sobre el tema
planteado, como es la legalidad y constitucionalidad de limitar el registro de
marcas referida a la denominacion comercial a personas juridicas.

Este tipo de disefio, ha sido definido por Palella y Martins (2010) como
aquel que se fundamental en una revision “sistematica, rigurosa y profunda
de material documental de cualquier clase” (p. 87). Ademas afiaden estos
autores que mediante este disefio se “procura el andlisis de los fenbmenos o
el establecimiento de la relaciéon entre dos o mas variables” (p. 87). De esta
manera, cuando un investigador opta por este tipo de estudio, utiliza
documentos; los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados
coherentes.

En consecuencia a lo anterior, para la realizacién del presente trabajo
especial de grado, se utilizé la investigacién documental, que tal como lo
sefiala Tamayo (1999) “es la que se realiza con base en la revision de
documentos, manuales, revistas, periddicos, actas cientificas, conclusiones
de simposio, y seminarios y/o cualquier tipo de publicacion considerado
como fuente de informacion”. Es decir, se fundamenta en el estudio de
fuentes documentales primarias y secundarias como lo son los libros,
ordenamientos juridicos extranjeros y nacionales, investigaciones
precedentes, entre otros, sobre las cuales se emplean una serie de técnicas

para extraer los datos mas relevantes para este estudio.
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Por tanto, se verifica que el disefio bibliografico implica la realizacién de
un proceso que se efectla de manera ordenada y con objetivos precisos, con
la finalidad de fundamentar la construccién de conocimientos, basandose en
diferentes técnicas de recoleccién, manejo y andlisis de los documentos y

contenidos.

Métodos y técnicas de la investigacion

En funcién de los objetivos definidos en el presente estudio, ubicado
dentro de la modalidad de la investigacion documental, se emplearon una
serie de instrumentos y técnicas de recoleccion de la informacion, orientadas
de manera esencial al logro de los fines propuestos, tales como: observacién

documental y la presentacion resumida de textos.

Observacion documental

Se emplea como un medio de partida en el analisis de las fuentes
documentales, a través de una lectura general de textos juridicos, se realiza
con la busqueda y observacion de los hechos presentes en los materiales
escritos consultados que son de interés para esta investigacion. Esta revision
inicial se efectu6 seguida de varias lecturas que se realizaron con mayor
detenimiento y rigurosidad sobre los textos, a fin de captar los
planteamientos esenciales y asi extraer los datos bibliograficos ltiles para el

presente estudio.
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Presentacién resumida del texto

Esta técnica de la presentacion resumida del texto, permite plasmar de

manera fiel y sintetizada las ideas basicas que contienen las obras que
fueron consultadas para la investigacion. Al respecto Hochman y otros

(1993) seialan que:

La presentacion resumida consiste en dar testimonio fiel de las ideas
contenidas en un texto. Esta presentacion debe seguir esencialmente la
estructura del texto, de manera que la persona que lo lea obtenga un
conocimiento preciso y completo de sus ideas basicas, partiendo del
resumen efectuado. Este modelo de trabajo se basa en la capacidad de

sintesis del autor (p.52).

Con esta técnica, se extraen de los textos utilizados las ideas

principales del autor de los mismos, sin ser alteradas y empleandose

conjuntamente la técnica del subrayado. Se resaltaron los puntos basicos y a

través de un borrador se verificd la exactitud de las ideas transcritas,

corrigiendo cualquier omisién o desviacion.

Fases metodologicas o de la investigacion

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la
legislacion venezolana. Para ello se revisara la legislacion vigente en

Venezuela y los convenios suscritos y ratificados que sean aplicables al
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registro de marcas, para poder verificar cual es procedimiento legalmente

contemplado y aplicable en el pais.

Fase Il. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relacién al
registro de marcas. En esta fase se revisaré tanto la literatura, como algunas
legislaciones de otros paises para poder establecer una comparacion en

cuanto al registro de marcas.

Fase Ill. Determinar la situacion juridica del registro de marcas en
Venezuela. Con base en la informacién obtenida en las fases anteriores y en
el resto de la investigacion, se pasara a la determinacion de la situacion

juridica del registro de marcas en el pais.

Fuentes del conocimiento
a. Doctrina
b. Legislacion

c. Realidad socio-juridica.
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CAPITULO IV

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en

la legislacion venezolana.

El registro de las marcas, a tenor de lo que establece la Ley de
Propiedad Industrial, esta a cargo de una oficina especial, que actualmente
recibe el nombre de Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
En este sentido, el procedimiento establecido en la Ley para el registro de las
marcas, contempla que las personas naturales o juridicas pueden realizar la
solicitud para obtener el registro de cualquiera marca, cumpliendo

previamente los requisitos establecidos en la Ley.

Estas personas naturales o juridicas deben llenar unos extremos o

requisitos, que la Ley enumera en su articulo 71 y que los divide en:

1°) Presentar la solicitud correspondiente y una copia simple de la misma, a
la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, por si 0 por medio de

Agente de la Propiedad Industrial, en la cual se hara constar:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y nombre y domicilio del

mandatario, cuando la peticién se haga por medio de apoderado;
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b) Una completa descripcion de la marca, en la que se determine con
claridad y precision la parte esencial o su principal signo distintivo y se
inserten traducidas al castellano las leyendas y menciones que contenga

escritas en otro idioma;

c¢) Las manufacturas, productos, objetos o articulos que distingue la marca y

la clase a que correspondan;

d) Si las manufacturas, productos, objetos o articulos que distingue la marca
son de produccién nacional o extranjera; y si se trata, en este Ultimo caso, de

una marca registrada en el pais de origen;
e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso;

f) Si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o

extractiva, a objetos de un comercio o a productos agricolas; y,

g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra analoga ya registrada
para distinguir articulos en la misma clase o en otra similar, de modo que

pueda confundirse con ella 'y engafiar al publico.
2°) Acompanar a la solicitud:

a) Cinco facsimiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en
dimensiones que no excedan de 8 x 10 cm. Si la marca esta constituida por
una sola palabra o palabras, no sera necesario el clisé o fotograbado, a

menos que la palabra o palabras estén escritas en forma caracteristica.
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Tampoco sera necesario el facsimil cuando la marca este constituida por una

palabra o palabras independientemente de tamafio, forma, color y estilo; vy,

b) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de
apoderado, o indicar la fecha de su presentacion y el nimero que le
corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente
presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de

otra solicitud.

La solicitud de la marca que se realice se hard por cada marca que se
desee registrar dentro de un grupo de articulos determinado de acuerdo con

la clasificacion oficial.

En el caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 71 de la Ley, anteriormente mencionados, el
Registrador tiene la potestad de devolver la solicitud al interesado,
explicando las razones de la devolucién. Sin embargo establece la propia
Ley, que esta devolucion, no extingue la prioridad de la presentacion si en el
plazo de 30 dias (contados desde la fecha de la devolucién), se presenta
nuevamente la solicitud con las correcciones sefaladas. En todo caso, el
Registrador igualmente estéa facultado para otorgar una prérroga a este plazo
de 30 dias, hasta por tres meses, a peticion del solicitante y siempre que la

naturaleza del asunto asi lo requiera.

Cuando la solicitud haya reunido los requisitos de ley, el Registrador

ordena la publicacion en un periddico de circulacion nacional y en el Boletin
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de la Propiedad Industrial, para que se abra un lapso de 30 dias habiles
(contados a partir de la fecha de la publicacién en el Boletin de la Propiedad
Industrial), para que cualquier persona haga uso del derecho de objecién a la
solicitud y se oponga formalmente a la concesion de la marca, lo cual podra
hacer si considera que la marca incumple lo establecido en la ley o por

considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.

Lo anterior dara lugar a la notificacion de la oposicion mediante el
Boletin de la Propiedad Industrial, lo que le otorga al solicitante la posibilidad
de comparecer a informarse dentro del plazo de 15 dias habiles (contados a
partir de la publicacion) y pueda dar respuesta. El solicitante puede efectuar
modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor
dentro de un plazo de 8 dias habiles (contados a partir de la fecha de

contestacion), se da por terminado el procedimiento de oposicion.

En este caso, el Registrador ordena una nueva publicacion con las
reformas aceptadas y se abre nuevamente el periodo de la oposicién. Si
dentro del indicado plazo de 8 dias, el opositor no manifiesta que acepta las
modificaciones propuestas, continta el procedimiento de la oposicion. Si el
solicitante no contesta la oposicion dentro del término sefialado, se considera

gue ha desistido de la solicitud.

Ahora bien, en el caso de que la oposicidn se base en el incumplimiento
de la ley (prohibiciones contempladas en los articulos 33, 34 y 35), el

Registrador resuelve la oposicion con las pruebas que presenten los
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interesados, dentro del plazo de 30 dias (contados a partir del vencimiento
de los lapsos antes descritos del articulo 78 LPI). Pero, si se trata de la
consideracion del opositor de un mejor derecho que el solicitante, el
Registrador pasa el expediente al Tribunal competente para que éste
resuelva la oposicion con las pruebas que ante él se presenten, y se
suspende el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la
oposicion haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el

caso, gestione nuevamente el asunto.

En este orden de ideas, si no se recibe oposicion o la misma fue
declarada con lugar, el Registrador efectia el registro de la marca si fuere
procedente y expide el correspondiente certificado. Pues en caso contrario,

se niega el registro mediante resolucién escrita y razonada del Registrador.

En la practica, todo este procedimiento significa que hay que acudir

ante el Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual, para realizar primero,

una busqueda, a través de la cual se verifican los antecedentes sobre el
signo o la marca que se haya elegido. Esta busqueda es de dos tipos la

fonética y la gréfica.

La busqueda fonética, consiste en la verificacion por nombre y clase,
indicando esto tanto las marcas que estan en uso como también las que se
encuentran en tramite; mientras que la busqueda gréfica se centra en

analizar los antecedentes de la marca gréafica o logo. Al momento que se
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realiza la solicitud se debe presentar el logo o disefio en un tamafio de 5 x 5

cm.

Seguidamente, luego de ese proceso de busqueda, el solicitante debe
ubicar la planilla denominada FM-02, entregar la carpeta de producto y/o
servicio o lema comercial o denominacion comercial), efectuar el pago
correspondiente en unidades tributarias y en los casos en que la solicitud sea
grafica, debe entregar 8 facsimiles 5x5cm, conjuntamente con una breve
descripcion del elemento. De igual manera, es necesario tener en cuenta,
que si el solicitante viene representado, se debe entregar la documentacion

gue acredita a su apoderado.

Por dltimo, se debe consignar la solicitud ante la sede del SAPly
dependiendo de si se trata de persona natural o juridica, se tendran que

consignar los siguientes requisitos:

Para persona natural: a) Copia de la cédula de identidad; b) Declaracion
jurada (en los casos en que la persona tenga tiempo haciendo uso de la
marca); c) los timbres fiscales correspondientes y d) las tasas de
presentacion que correspondan. En el caso de las personas juridicas, los
requisitos son: a) Copia certificada del acta constitutiva de la empresa; b) Si
la empresa posee mas de cinco afios de constituida se debe traer
adicionalmente copia certificada de la Ultima acta de asamblea efectuada; c)
copia del RIF de la empresa; d) copia d las cédulas de identidad o pasaporte

de la junta directiva y del solicitante; e) timbres fiscales que corresponden; f)
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Si se solicita una marca colectiva se debe consignar el reglamento de uso de

la marca.

El SAPI con cada uno de estos recaudos procesa la solicitud, ordena su
publicacién en un diario de circulacion nacional, espera el tiempo que
corresponde para las oposiciones de terceros y/o interesados.
Posteriormente procede al examen para la concesion y una vez otorgada
publica esa concesion en el Boletin de la Propiedad Intelectual, para

finalmente expedir el certificado de registro de la marca.

Fase Il. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relacién

al registro de marcas.

En cuanto a las orientaciones del derecho comparado, al no ser posible
revisar todas las leyes existentes en el mundo que hacen referencia al
registro de marcas, a efectos de esta investigacion, fue seleccionado el
procedimiento contemplado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

de Espafia.

Esta Ley en su articulo 11 establece que el procedimiento inicia con la
correspondiente solicitud de registro de marca, que se presenta ante el
organo competente de la Comunidad Auténoma, en la cual el solicitante
tenga su domicilio o el de su empresa. También es posible presentar la

solicitud ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en el caso de que el
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solicitante sea extranjero por ejemplo. Este 6rgano competente de las
Comunidades Autonomas de Espafa remite la solicitud efectuada ante ellas
a la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, dentro de los cinco dias

siguientes al de su recepcion.

Esa solicitud antes mencionada debe ir acompafiada de la informacién
que permita identificar al solicitante, asi como una representacion de la
marca que cumpla los requisitos establecidos en el literal b del articulo 4, que
se refiere a que esta representacion de la marca permita a las autoridades
competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion otorgada a su titular. Igualmente en la solicitud se debe indicar la

lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

Esta Ley establece y procura garantizar el derecho de prioridad
unionista, otorgado a aquellos que hubieran presentado regularmente una
solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del
Convenio de Paris o en algun miembro de la Organizacién Mundial del
Comercio (OMC). Este derecho de prioridad también lo tendran quienes
hubieren presentado una primera solicitud de proteccién de la misma marca
en un Estado u Organizacion internacional no mencionados diferente a las
anteriores, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas
presentadas en Espafa un derecho de prioridad en condiciones y con

efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de Paris.
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Solicitada entonces la marca en los términos antes previstos, se
procede con el examen de admisibilidad y de forma, en el cual se revisa la
conformidad de los requisitos y demas aspectos legales que correspondan.
En caso de que la solicitud presente una irregularidad o decreto, se decreta
una suspension en la tramitacién del expediente y se otorga al solicitante un
plazo reglamentario para que subsane o formule las alegaciones pertinentes.
Si el solicitante no contesta en el plazo otorgado, se toma por desistida la

solicitud.

Las solicitudes que superen el examen de forma o hayan subsanado los
defectos, seran enviadas por el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, con todo lo actuado.
De igual manera, las solicitudes desistidas, seran notificadas a la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas una vez que la resolucion sea firme, con
indicacién de su fecha de adopcion. Si la resolucion hubiera sido impugnada,

también se notificara esta circunstancia.

Recibida la solicitud de marca, por la Oficina Espafola de Patentes y
Marcas procede a su publicacion en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial y decreta la continuacion de la tramitacion o la denegacion de la
solicitud. La publicacién de solicitud de marca, debe incluir: a) El nombre y
direccion del solicitante. b) El nombre y direccion del representante, si lo
hubiere. c) El nimero del expediente, fecha de presentacion y, en su caso,

prioridad reclamada. d) La reproduccién del signo solicitado como marcay,

65



en su caso, una declaracion. e) La lista de los productos o servicios, con

indicacion de la clase del Nomenclator Internacional.

Asimismo, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, en la forma que
reglamentariamente se determine, comunica la publicacion de la solicitud, a
efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores
registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia
de una busqueda informética realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus
disponibilidades técnicas y materiales. Una vez publicada la solicitud de
marca, se podran oponer los interesados, al registro de la misma invocando

las prohibiciones de registro previstas en la Ley.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas también realiza un examen
de fondo de la solicitud de la marca, en el cual verifica si la solicitud de marca

incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en la Ley.

Presentadas las oposiciones o las observaciones al examen de fondo
antes mencionado y resulta que la solicitud incurre en alguno de los
incumplimientos de la Ley, se decreta la suspension del expediente y se
comunica al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los
reparos sefialados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se

determine, presente sus alegaciones.

Transcurrido el plazo fijado para la contestacién, la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas acuerda la concesion o denegacién del registro de la

marca, especificando sucintamente los motivos en que se funda dicha
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resolucion. Si la causa de denegacion del registro de la marca solo existiere
para parte de los productos o servicios, la denegacién del registro se limitara
a los productos o servicios de que se trate. Esta resolucion de denegacion
del registro de la marca se publica en el Boletin Oficial de la Propiedad

Industrial.

En caso de que sea concedido el registro de la marca, la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca
reglamentariamente, procede a su publicacion en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial y expide el titulo de registro de la marca. Este titulo

podra expedirse por medios electronicos.

Fase Ill. Determinar la situacién juridica del registro de marcas en

Venezuela.

El Estado venezolano ha estado incumpliendo las obligaciones
contenidas en el Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC),
por lo que la situacion de la propiedad industrial en Venezuela es bastante
precaria. Existe falta de adecuacion de la legislacién nacional en materia de
Propiedad Industrial con lo establecido en tales instrumentos internacionales

que Venezuela suscribi6 y ratifico.
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Venezuela nunca ha adecuado su legislacion posterior a la firma de
ambos documentos, sin embargo, ese vacio legislativo no era tan palpable,
pues el Estado al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
habia estado cumpliendo las disposiciones de la Decisién 486; sin embargo,
al salirse de esta organizacion, nuevamente se evidencio el incumplimiento

por parte del Estado con mas notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, Arévalo (2012) asegura que hay una
inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de Propiedad Industrial, que fue
dictada segun refiere en la vigencia de la Constitucion Nacional de 1953.
Esta inconstitucionalidad de la Ley ha sido objeto de analisis por parte de la

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el afio 2009.

Verbigracia de esta situacion precaria, son las interpretaciones que el
SAPI otorga de la Ley de Propiedad Industrial, como lo ocurrido con un Aviso
Oficial emitido por el Registro de la Propiedad Industrial del afio 2015,
Publicado en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 558, el cual contravino
una limitacidn expresa de la ley, por cuanto obliga a realizar cesiones a favor
de personas juridicas, no permitiendo el registro por parte de personas

naturales, aun cuando la ley en su articulo 29 si lo permite expresamente.

En este caso en particular, puede que haya operado una confusiéon de
los funcionarios del SAPI encargados de la interpretacion para la elaboracion

del Aviso Oficial antes sefialado. Dicha confusion pudo haber estado
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relacionada con la funcién del nombre comercial, asi como de los titulares de

los mismos.

Se considera que el SAPI realizé una interpretacion errada sobre
quienes estan legitimados para solicitar un registro de denominacion
comercial, es decir, en ninguno de los articulos de la ley en los cuales se
hace referencia a las denominaciones, se establece una limitacion para que
las personas naturales puedan ejercer su derecho a peticionar el registro de

una denominaciéon comercial

Conclusiones

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en

la legislacion venezolana.

Luego de verificado el procedimiento para el registro de las marcas que esta
establecido en la Ley de Propiedad Industrial se puede concluir que el mismo
se presenta relativamente sencillo para los solicitantes y establece la
oportunidad de subsanar errores en los requisitos y presentar nuevamente la
solicitud, asi como también le otorga el derecho a terceros interesados a
oponerse en caso de que consideren que se estan vulnerados sus propios
derechos intelectuales. De esta manera, se puede afirmar como

investigadores que a pesar de la data de la ley este procedimiento no se
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encuentra en contravencion a la Constitucion Nacional, Ley de
Procedimientos Administrativas (LOPA) o Ley de Simplificacion de Tramites

Administrativos.

Fase Il. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relacion

al registro de marcas.

Revisadas igualmente algunas nociones establecidas por el derecho
comparado para verificar cOmo es su registro de marcas, se puede concluir,
de la ley especificamente revisada que fue la espafiola, que presenta
grandes similitudes con la de Venezuela, salvo que cada solicitante puede
acudir a una oficina competente por Comunidad Autbnoma, lo cual no existe
actualmente en el pais, ya que todas las solicitudes deben presentarse ante
el SAPI en la ciudad de Caracas, es decir, ello se encuentra centralizado y
no descentralizado como en el caso de Espafa. Pero en todo caso, al igual
que el caso venezolano, el tramite inicia con la busqueda, solicitud,
presentacion de requisitos, analisis de fondo y de forma, publicacion,

oposicion y decision.

Fase lll. Determinar la situacion juridica del registro de marcas en

Venezuela.

Finalmente, una vez analizada todas la informacion presentada en el trabajo

se puede llegar a concluir que la situacion juridica del registro de marcas en
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Venezuela es sumamente compleja porque en primer lugar la Ley de
Propiedad Industrial es de vieja data y se encuentra obsoleta en cuanto a
algunos de sus lineamientos y no cumple con lo establecido en los tratados,
pactos y convenciones a los que Venezuela se ha obligado a cumplir como el
Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). De alli, que el
organo competente, el SAPI realice interpretaciones erroneas que dificultan
la proteccién de los derechos de propiedad intelectual y en este caso el

registro de marcas en Venezuela.

Recomendaciones

Se recomienda al Servicio Autbnomo de la Propiedad Intelectual aunar
los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una reforma de la Ley de
Propiedad Industrial, adecuandola a la legislacién vigente venezolana,

nacional e internacional.

Se recomienda a futuros investigadores del tema realizar una
comparacion con legislaciones latinoamericanas para establecer diferencias

y similitudes mas especificas que las presentadas en este trabajo.

Se recomienda a los profesores de la Universidad José Antonio Paez
concertar los acuerdos necesarios para desarrollar el area de la Propiedad

Intelectual como una materia autbnoma
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