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DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletin: 627

Nota: Se adjunta con este comprobante el documento recibido en el tramite.




CIUDADANO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SU DESPACHO.-

Ref: Reconsideracién a favor del Nombre Comerclal: BEN SHERMAN
Inscripclién Nro. 2006-1955, solicitante: Guder Salah Abultaif, Clase

Internaclonal 46, publicada en el Boletin Nro. 627, tomo 1V, pagina

87. Resoluclén 114,

Yo, GUDER SALAH ABULTAIF, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula
de Identidad Nro. V- 14.543.855; domiciliado en Caracas - Venezuelq,
asistido para este acto por el Dr. TITO MENDEZ, quien es venezolano, fifular
de la Cedula de identidad Nro. V-2.535.617, de este domicilio, Inscrito en el
Inpreabogado bajo el Nro. 13015, Agente de la Propiedad Industrial Nos.
3760, ocurro antes usted, con el debido respeto, a los fines de exponer
cuanto sigue: ante Ud., respetuosamente ocurro para dar contestacion ala
oposicion ejercida. ante Usted respetuosamente acudo y exponemos:
ANTECEIDENTES
En el Boletin de la Propiedad Industrial Nro. 627, de fecha 19 de febrero de
2024, tomo IV, aparece publicada en la pagina 87, bajo la Resolucion Nro.
114 donde es negada segun el Articulo 33, Numeral 12 de la Ley de
Propiedad Industrial, en contra del Nombre Comercial denominada: “BEN
SHERMAN _Inscripcién Nro. 2006-1955, Clase Internacional 46.
Il
DEL DERECHO

Es por ello que de conformidad con el Articulo 94 de la Ley Organica de
Procedimientos Administrativos y estando en el tiempo requerido para este
recurso, interponemos reconsideracion en contra de la decision realizada,
con el fin de aclarar ante su maxima competencia, elementos suficientes

que demuestran nuestro derecho a que dicha Nombre sea concedida.

De los hechos

Fue presentada por ante ese despacho, la solicitud de registro del Nombre
Comercial BEN SHERMAN, inscrita bajo el N. 2006-1955, para distinguir:
“Tienda de Ropa” en la clase 46 INT.

Ahora bien, mediante Resolucion Oficial N.- 114 publicada en la pagina 87
del Tomo IV del Boletin de la Propiedad Industrial N.- 627 con fecha de
publicacién el 19 de febrero de 2024, el despacho a su cargo NIEGA DE
OFICIO el Nombre solicitado solicitada, por encontrarse incursa en la
disposicion prohibitiva del Articulo 33 ordinal 12 es decir, *(...) por cuanto el



signo solicitado resulla engafioso en cuanto a su procedencia empresaridl
pudiendo causar confusién en el publico, en el comercio y en [0 medios
comerciales respecto de la empresa que comercializa dichos productos".
Del Derecho

Estando dentro del lapso legal establecido en el Articulo 94 de la Ley
Organica de Procedimientos Administrativos, ocurro ante su competente
autoridad en nombre de mi mandante, para recurrir de la referida resolucion
denegatoria, solicitando su RECONSIDERACION, con bases en los

argumentos de hecho y de derecho que formulo a continuacién.

El Ordinal 12 del Articulo 33, establece lo siguientes:

"La que pueda prestarse a confusién con otra marca ya registrada o que
pueda introducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.
Dicha disposicion pretende proteger al consumidor de la posibilidad de que
la marca suponga una ventaja ilegitima a favor del comerciante, que
busca enganar en relacion al origen geogrdfico, procedencia empresarial
o alas cudlidades del producto que con ella se comercializa.

Es decir, busca proteger al consumidor promedio del engano que una
marca pueda producir respecto a la procedencia (ya sea empresarial o
geogrdfica) o cualidad de los productos que pretende amparar. Sin
embargo, esta disposicion no puede servir de fundamento para la negativa
del registro del Nombre Comercial BEN SHERMAN, dado que esta no resulta
enganosa para el publico consumidor y por ende no le causara confusion:
-Primero: en cuanto a que la marca solicitada por mi mandante pueda
prestarse a confusion con otra marca ya registrada, es necesario acotar que
no hay ninguna ofra empresa que sea fitular de dicho signo que
comercialice productos marcados con la denominacion BEN SHERMAN
dentro del territorio, tampoco hay ninguna otra empresa ni persona natural
que haya solicitado dicha marca por ante ese despacho antes que mi
representado, en consecuencia, esimposible que exista ENGANO O RIESGO
DE CONFUSION.

En nuestro pars es conocida la expresion BEN SHERMAN, por la red de tiendas
que poseo, en los principales Centros Comerciales del pais, (como
demostrare, con un amplio material publicitario, que serad anexado al
presente expediente), por tal razén la marca es ampliamente conocida en
el pais y el titulo de notoriedad me es acreditado por lo que es demosfrada
bajo los siguientes parémetros que acreditan la notoriedad de una marca:
La notoriedad publicitaria de marcas se configura como el elemento central
del recuerdo y es un elemento bdsico en la medida de la eficacia

publicitaria. No es homogénea entre individuos ni en su estructura



. : ey imi de la
permanente en el tiempo en el mismo individuo. El conocimiento

notoriedad publicitoria y su evolucidn es esencial en fa foma de decisiones
en lo gestion de la publicidod. £n este sentido, los prAncipales esultados del
estudio confinuado de lo noforiedad y los puntos esenciales Que
condicionan y configuran su estructura son los siguienfes:

1. Lo notoriedad estd relacionada con un efecfo agcumulativo de lo

publicidod, este hecho repetido continuamente en la teorfa se contrasta de

forma empirica en los datos obfenidos en esta investigacion. No obstante,
dichos datos tombién advierten de la existencia de ofras variables que
pueden potencior o conframestor dicho efecto El actuante publicitario
ademds de influir sobre la notoriedad obtenida determina la presion que se
necesita ejercer sobre el mercado; en este sentido, en un lanzamiento de
producto se necesita hacer una mayor presién publicitaria para obtener un
punto de notoriedad, frente a las necesidades de marcas consolidadas en
el mercado que requieren, por término medio, inversiones inferiores para
mantener sus cuotas de notoriedad.

3. Aungue la inversién en publicidad se mantenga afio a ano, una vez
llegado a un punto mdximo de difusién, el esfuerzo adicional confribuye a
mantener a la marca en un intervalo de notoriedad que debe ser adecuado
@ lo copacidad productiva y de mercado de la compania.

4. Las estrategias empresariales o los imperativos del entorno implican

el abandono o sustitucién de una marca que previamente ha realizado un

fuerte esfuerzo publicitario consiguiendo elevados indices de notoriedad.

Este hecho abre interrogantes que nos llevan a planear qué ocurre con el

patrimonio de la antigua marca en relacion a la posicién futura de la marca

nueva.

Las marcas mds notorias son a la vez mds sensibles a las oscilaciones del
entorno, conservando no obstante su privilegiada posicion.

Si este hecho se compara con otra medida de los resultados del esfuerzo
comercial, como las cuotas de mercado, se puede deducir que este
indicador es mds estable que la notoriedad.

6. Las mayores confribuciones a la notoriedad por medios se consiguen

a través de la televisién, sin embargo, es importante resaltar que la inversion
total publicitaria es mayor en los medios escritos. Este hecho puede deberse
a las caracteristicas intrinsecas de la television, referidas a su naturaleza
audiovisual y al alcance que obtiene el medio y sus hdbitos de consumo en

el mercado espanol. No obstante, lo anterior, la ratio del coste de notoriedad

es superior en la television.



7. A pesar del efecto actuante o acumulado de la publicidad en la memoria
a largo plazo identificado con la psicologia cognitiva, sé ha detectado el
decrecimiento de la notoriedad longitudinal, por o que seria interesante
establecer una relacién de este decremento con la politica comercial de la
empresa y/o factores del entorno.

8. Como conclusién especifica sefialar que, entre los marcas con mayor
inversion, las que poseen mayor notoriedad en la tofalidad de los medios de
comunicacién analizados son El Corte Inglés, Tele-fénica y Renaulf.
Concretamente, El Corte Inglés ostenta la posicion de liderazgo en los fres
medios: radio, prensa y exterior. Telefénica destaca en television, prensa e
Internet y finaimente Renault en dos medios: television y prensa.

9. Respecto a los factores que podrian explicar la situacién de la notoriedad
del conjunto de marcas en los medios, se puede sefalar que ésta depende

de aspectos como La presion publicitaria que realicen. Este seria por ejemplo
el caso de Telefénica, en la medida en la que se trata de la marca mds
notoria en television, prensa e Internet y una de las mds notorias en el
conjunto de los medios.

« También depende del sector al que pertenezca el anunciante/marca,
como le sucede a los marcas de automocion, que resultan muy notorias
frente, por ejemplo, a los laboratorios y marcas de otros sectores como
“Salud" que obtienen peores resultados.

* La saturacién del publico al que impacta la campana, asi como su
comportamiento frente a los medios (factores como los hdbitos de lectura,
receptividad hacia la radio o la television, saturacion de los medios, enfre
ofros).

« En contraposicion a ofros estudios parece que la competencia de
mercado influye, en el sentido en que una mayor competencia en

campafas del mismo sector implica también un mayor nivel de notoriedad:

Petitorio

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a ese Despacho, lo siguiente:
Primero: Admita el presente escrito.

segundo: Se sirva reconsiderar la Resolucion Oficial N. 114, publicada en la
pdagina 87 del Tomo IV del Boletin de la Propiedad Industrial N. 627, Basado
en todos los argumentos ya esgrimidos, procediendo a declarar CON LUGAR
el presente Recurso de Reconsideracion y ordenando en consecuencia, la
CONTINUACION DEL TRAMITE ADMINISTARTIVO DE LA SOLICITUD TEDIENTE A LA
CONCESION del Nombre Comercial BEN SHERMAN, Inscrita bajo el N. 2006-



1985, por cuanto no se encuentia incurso on las causales do regitrablidac
contenidas en la clitada resolucion,

Tergero: De conformidad con lo dispuesio en el arliculo 62 en concordancia
con lo establecido on el Arlfculo 2 de la Loy Orgénica de Procedimiontos
Administativos, me reservo ol detecho de AMPLIAR, MODIFICAR Y
DESARROLLAR ostos alogatos on la lorma en que considoro mas convonlanto

amis infereses y derechos,

Notificaclones:

Do conformidad con lo establecido en el numeral 3 del arficulo 42 do la Ley
Qrganica de Procedimlentos Administiativos, designo como lugar a los
oloctos de nolificaciones la sigulente direceldn: Av. Universidad, Edl.

Santanaq, Piso, 8, Ofe, 83, Caracas Yonozuela,
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