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COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 2006-022167
CIUDADANO(A): 598815RNM200602216720032024123446PM1310628MYW3DDRTS9I3ISXY

ANETTE M. BEYER
Cédula: 10334427

TRAMITE N°: 412374 DE FECHA: 20/03/2024 12:34:46 PM

El siguiente es un Comprobante de Recepcion generado por el sistema WEBPI, por un ESCRITO DE RECURSO DE
RECONSIDERACION A MARCA NEGADA PUBLICADA presentado por usted a la Solicitud: 2006-022167 relativo a:

Marca: SANTEN
Clase: 5

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletin: 628

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




Sance

Solicitud de marca SANTEN (etiqueta)
Inscripcion Nro. 2006-022167

Clase 5 internacional

Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideraciéon (Negativa publicada en el Boletin Oficial

No. 628}

42788-M-5119

Ciudadano

Registrador de la Propiedad Industrial

Su Despacho.-

Yo. Anette Beyer. Venezolana. mayor de edad. casada. de este domicilio. titular de la
cédula de identidad Nro. 10.334.427. abogado y agente de la Propiedad Industrial Nro.
3746. (BENTATA ABOGADOS. Torre Nordica. PH. Avenida Orinoco con Calle
Mucuchies. Las Mercedes. Apartado Postal 67.348. Caracas 1061-A, Teléfono 600.74.00,
correo electrénico lawyers@bentata.com). procediendo en mi cardcter de apoderado de la
compania SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. domiciliada en 4-20 Ofuka-Cho,
Kita-ku. Osaka-shi. Osaka 530-8552. Japon. segiin consta de Poder Oficial No. 835-22, me

§anten

022167 en clase 5 internacional para distinguir: “Preparaciones oftdlmicas " y expongo lo

dirijo a usted con relacién a la negativa de la marca , solicitud niimero 2006-

siguiente:

1. ANTECEDENTES.
En fecha 29 de septiembre de 2006. la compaiiia SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,

§onen

clase 5 internacional para distinguir: “Productos farmacéuticos; productos veterinarios;

LTD. solicita por ante su Despacho el registro de la marca de producto

productos para el diagnostico para uso médico. emplastos para uso médico, vendas para
apositos: materiales para empastar los dientes, ceras de moldear para uso dental;
desinfectantes: para fines higiénicos; antisépticos; productos para la destruccién de
animales  daninos:  fungicidas: herbicidas. detergentes para uso médico; collares

antiparasitarios para animales™, la cual queda inscrita bajo el nimero de solicitud 2006-
022167.




Luego dicha solicitud es publicada para tines de oposicién segun lo establecido en el

articulo 77 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (ahora en adelante LPI).

Posteriormente, mediante publicacion efectuada en el Boletin No. 510 de fecha 12 de
febrero de 2010, mi representada es notificada de oposicion presentada en contra del
registro de la presente solicitud por parte de la empresa Tramitaciones Marpa 2005, C.A.
con domicilio en Caracas, Venezuela. Dicha empresa presentd oposicion en base a lo
dispuesto en los ordinales 11) y 12) del articulo 33 de la LPI. alegando que no podra
registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen. a otro va
registrado o solicitado por un tercero. esto con base en su registro previo Nro. P-285944
para la marca SANEM, registrada en la clase 5 internacional para “Producto farmacéuiico

para uso humano, especificamente oncologico, untineopldasico™.
Como consecuencia de lo anterior. mi representada en fecha 24 de marzo de 2010 presentd
escrito de limitacion de distingue. Mediante el referido escrito se limita la proteccion

originalmente solicitada por esta marca para Gnicamente las “Preparaciones oftalmicas™.

Posteriormente en fecha 26 de marzo de 2010. y dentro del plazo legal establecido. se

presentd ante su Despacho un Escrito de Defensa a la antes mencionada oposicion.

Ahora, mediante Resolucion No.179, publicada en el Tomo XIV, pag. 99. del Boletin de

la Propiedad Industrial Nro. 628 de fecha 5 de marzo de 2024. se procedi6 a NEGAR,
CONFORME AL ARTICULO 33 NUMERAL 11 de la Ley de Propiedad Industrial. el
registro de la marca objeto del presente recurso. declarando a su vez CON LUGAR la

oposicion presentada por la empresa Tramitaciones Marpa 2005, C.A.

Ahora bien, encontraindome dentro del plazo de ley de quince (15) dias habiles
contemplado en el articulo 94 de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos. v de
acuerdo con el plazo establecido segun Aviso Oficial Nro. DRPI-AO N° 11-2024 de fecha
5 de marzo de 2024, con vigencia desde el 6 de marzo de 2024 (Anexo marcado “A”).

interpongo formalmente Recurso de Reconsideracion contra la referida Resolucion

Nro.179, en los siguientes términos.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En la Resolucion que se recurre, este Despacho Registral ha denegado el registro de la

§anten

solicitud de marca » antes identificada, por considerar que dicho signo se



encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro del ordinal 11° del articulo 33 de la
LPI, en virtud del registro previo Nro. P-285944 para la marca SANEM, registrada en la

clase 5 internacional para “Producto Jarmacéutico para uso humano, especificamente

oncolégico. antineopldsico™.

Es el caso. Ciudadano Registrador que rechazo categoricamente los alegatos expuestos por
este Despacho a su digno cargo. segiin el cual la solicitud de marca objeto del presente
recurso no es susceptible de registro por encontrarse incursa en la disposicion prohibitiva

de registro del ordinal 11) del articulo 33 de la LPI, antes transcrito, por las razones que

eXpongo a continuacion:

En primer lugar. debemos aclarar que las marcas confrontadas son los signos SANEM vs.

Si bien existe cierto parecido gramatical entre los signos, son dos signos con una fonética

completamente distinta. La entonacién de las marcas es diferente.

Lo anterior es confirmado por la doctrina especializada de Jorge Otamendi, la cual ha sido

citada por ese Despacho en innumerables resoluciones.

" wna particula de uso comin no puede impedir su inclusion en marcas de terceros, y fundar en esa sola
circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando al oponente un
privilegio inusitado sobre una raiz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de
uso comun sabe que tendrd que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el
futuro (...) esto necesariamente tendrd efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha
dicho que esos elementos de uso comin son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los
contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge: .Derecho de Marcas., cuarta

edicion. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191y 192).

Debemos notar que la solicitud de marca de mi representada consiste de una marca mixta.
Ademas de un texto esta conformada por una grafia y un disefio bastante peculiar, los
cuales la hacen diferente a la marca previa SANEM. El examinador al analizar las marcas,
ha omitido completamente este aspecto. siendo vital considerar las marcas como un todo y
sin desmembrar las mismas. Tal y como seran presentadas ante el consumidor y vistas por

él mismo. A saber:




- G

El examinador, por capricho no puede omitir aspectos vitales de las marcas. Por lo tanto.

SANEM Vs

podemos inferir que la evaluacion realizada por el examinador ha sido equivocada

superflua.

Resulta ademas de mayor envergadura verificar que si bien las marcas pertenecen ambas a
la misma clase 5 internacional, se trata de marcas completamente diferenciables. dado los

productos a las cuales estan dirigidas. Se trata de productos altamente especificos,

caracteristicos v diferentes.

Efectivamente la marca registrada en base a la cual se presentd la oposicion. el signo
SANEM estd dirigido para identificar “Producto farmacéutico para uso humano.

especificamente oncologico, antineopldasico”: v por su parte. la solicitud de marca de mi

§en

representada la marca es solicitada unicamente para “Preparaciones

Sanen

marcas dirigidas a un consumidor del “tipo especializado™. que prestara mayor atencion al

oftalmicas .

Se evidencia por lo tanto, claramente que las marcas SANEM trata de dos

momento de seleccionar los productos de su preferencia.

Atendiendo al principio de especialidad. dada la naturaleza v finalidad de los distingues de
las marcas contrapuestas, ambas marcas pueden coexistir pacificamente sin inducir error al
publico y cumpliendo con la funcién diferenciadora requerida. La identidad o semejanza de
la marca no implica riesgo de confusiéon cuando ellas distinguen productos o servicios de
naturaleza tan desvinculados que el consumidor no supondra que existe ningun nexo entre

el origen empresarial de los productos o servicios en cuestion.

Si bien, ambas marcas distinguiran productos a ser dispensados en una farmacia, no existe
posibilidad de confusién alguna. Tanto un médico, como el farmaceuta y el mismo

consumidor no pecaran de confundir dos marcas dirigidas a distinguir unos productos tan

disimiles.



Bajo los hechos y criterios expuestos en el presente Recurso, queda comprobado que la

Sante

encuentra incursa en la disposicion prohibitiva de registro contenida en el ordinal 11° del
articulo 33 de la LPI.

marca en Clase 5 Internacional, Solicitud Nro. 2006-022167, no se

III. PETITORIO.
En virtud de las consideraciones precedentes, solicito:
1. DECLARAR CON LUGAR el presente Recurso de Reconsideracion.
2. REVOCAR la Resolucién impugnada en lo que a la negativa de la solicitud de la

refiere.

3. ORDENAR LA CONCESION EN EL BOLETIN OFICIAL de la citada marca,

de conformidad con lo estipulado en los articulos 81 y 83 de la LPI.

marca en Clase 5 Internacional, inscripcion Nro. 2006-022167, se

Todo cuanto a este expediente se refiere debe comunicarse a la direccién arriba indicada.

En Caracas a la fecha de su presentacion.

e W
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
213° 165° y 25°

Caracas, 05 de marzo de 2024
DRPI-AO-N° 11-2024
AVISO OFICIAL

Se les informa a los interesados y al publico en general, que ya se encuentra a la
venta el Boletin de la Propiedad Industrial N° 628, conformado por XVII Tomos, cuya
fecha de publicacion es el dia martes 05 de marzo de 2024 y su vigencia
comienza a partir del dia miércoles 06 de marzo de 2024, de tal manera que los
lapsos de vigencia del presente Boletin se computaran a partir del dia habil siguiente
a su publicacién.

Asimismo, informamos que continua en funcionamiento la Taquilla Integral en
nuestra sede, para todos los tramites habituales que presta este Servicio, como lo
es la interposicion de los recursos de reconsideracion, recursos jerarquicos,
acciones de nulidad, caducidad por no uso y los escritos de subsanacion de estos,
incluyendo la formalizacién de las solicitudes y tramites que se hayan realizado
conforme a los extremos contenidos en el AVISO OFICIAL N° DG-005-2020.

Igualmente hacemos de su conocimiento, que en atencién de la implementacion y
habilitacion para el sistema digital de recepcion WEBPI, publicado a través de Aviso
Oficial N° SAPI-DRPI-AO No. 46 de fecha 16 de septiembre de 2021, este servicio
digital estara disponible de lunes a viernes para la recepcion de todos los escritos
que guarden relacion con la interposicién o contestacion de oposiciones en via
administrativa. oposiciones por mejor derecho; escritos en respuesta a los oficios
de devolucion de forma y de fondo, tanto de MARCAS como de PATENTES, los
cuales solo pueden realizarse a través del sistema digital WEBPI.

De la misma manera, se notifica que con ocasién a la publicacién del Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N°07-2022 de fecha 25 de mayo de 2022, la interposicion de los
recursos de reconsideracién contra las decisiones de solicitudes negadas de
marcas de productos y/o de servicios, lemas, nombres comerciales, se realizara
unicamente a través del sistema digital WEBPI.

A tal efecto. los documentos a los que se refieren los parrafos anteriores deberan
ser consignados en la WEBPI, en un unico archivo, debidamente escaneados de
manera nitida y legible y enviados en formato PDF, con su debida rubrica. Asi
mismo, se hace de su conocimiento que se tomara como fecha y hora de entrada o
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recepcion de los escritos antes sefialados, la registrada por el sistema digital
WEBP], el cual generara el respectivo comprobante de recepcién del documento o
escrito que corresponda, haciéndole llegar el mismo al usuario, a su direccion de
correo electrénico, a los fines legales pertinentes.

De igual forma, se recuerda que en virtud de la publicacion del Aviso Oficial
N° DRPI-AO-N°06-2022 de fecha 25 de mayo de 2022, se encuentran disponibles
en el sistema WEBPI las planillas de solicitud de los servicios de cambios
posteriores de Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos Industriales que se indican
a continuacién: Cesiones, Cambio de Domicilio, Cambio de Titular y Fusiones.
Asimismo, ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de cargar en el sistema
WEBPI los pagos por concepto de derechos de registro de concesion de patentes de
Invencién, Dibujos y Modelos Industriales. Finalmente, se hace saber que los lapsos
del Boletin N° 628 no seran objeto de modificacion, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, lo cual sera debidamente indicado a través de Aviso Oficial. Asi, los citados
lapsos quedan establecidos de la siguiente forma:

INTERPOSICION DE RECURSOS

1. El lapso de quince (15) dias habiles para interponer los Recursos de
Reconsideracion y Jerarquicos, por decisiones de solicitudes de marcas de
productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, y las patentes de invencion,
modelo o dibujo industrial publicadas en el Boletin N° 628, comienza a correr desde
el dia MIERCOLES 06/03/2024 y vence el dia MARTES 26/03/2024.

CONTESTACION DE OFICIOS DE DEVOLUCION

2. El lapso de treinta (30) dias habiles para dar contestaciéon a los oficios de
devolucién de las marcas de productos y/o de servicios, lemas, nombres
comerciales, y las patentes de invencion, modelo o dibujo industrial, publicadas
como devueltas de forma y fondo en el Boletin N° 628, comienza a correr desde el
dia MIERCOLES 06/03/2024 y vence el dia JUEVES 18/04/2024.

PRESENTACION DE OPOSICION A LAS MARCAS

3. Ellapso de treinta (30) dias habiles para presentar oposiciones a las solicitudes
de marcas de productos y/o servicios, lemas y nombres comerciales, publicados
como solicitados en el Boletin N° 628, comienza a correr desde el
MIERCOLES 06/03/2024 y vence el dia JUEVES 18/04/2024.

RETIRO DE ESCRITOS DE OPOSICION DE MARCAS

4. El lapso de quince (15) dias habiles para informarse de las oposiciones de
marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, notificadas en el

Boletin N° 628, comienza a correr desde el dia MIERCOLES 06/03/2024 y vence el
dia MARTES 26/03/2024.
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CONTESTACION DE OPOSICION DE MARCAS

5. Ellapso de quince (15) dias habiles para contestar las oposiciones de marcas
de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, notificadas en el Boletin

N° 628, comienza a correr desde el dia MIERCOLES 27/03/2024 y vence el dia
JUEVES 18/04/2024.

PRESENTACION DE OPOSICION A PATENTES

6. Ellapso de sesenta (60) dias habiles para presentar oposiciones a las solicitudes
de patentes de invencion, de mejora, de modelo o dibujo industrial, publicados como
solicitados en el Boletin N° 628, comienza a correr desde el dia MIERCOLES
06/03/2024 y vence el dia LUNES 03/06/2024.

PAGO DE DERECHOS REGISTRALES

7. Ellapso de #€inta (30) dias habiteg para pagar los derechos de registro de las
marcas de productos y/o servicios, lemas,_nombres comerciales y las patentes de
invencion, fModelo o dibujo industrial en el Boletin N° 628, comienza a correr desde
el dia MIERCOLES 06/03/2024 hasta el dia YJUEVES 18/04/2024.

PUBLICACION EN PRENSA DIGITAL

8. Ellgpsode dos (02) meses, para publicar en | PERIODICO DIGITAL DEL SAPI,
las solititudes de marcas de productos y/o servifios, lemas, nombres comerciales y
las patgntes de invencién, modelo o dibujo indugtrial en el Boletin N° 628, comienza
a correr\desde el dia MIERCOLES 06/03/2024 hasta el dia LUNES 06/05/2024.
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Hendrick J. Perdomo Col ares

Director (E) del Registro de | opiedad Industrial ®
Designado mediante Resolucién N° 055/20 e fecha 07/09/2023
Publicada en Gaceta Oficial de la Republica Boltvariana

Kje Venezuela N° 42.720 de fecha 22/09/2023

Publiquese,
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Resultado pagos moneda nacional / Terceros BDV

BDVenlinea empresas

Tu operacidn ha sido realizada con éxito. El nimero de referencia es: 52625873

Instrumento Origen:
Instrumento Destino:

Beneficiario:

Fecha valor:
Fecha operacidn:
Monto:
Concepto:

Estatus:

1

0102***2573

0102***5713

SERVICIO
AUTONOMO DE LA
PROPIEDAD INTELE

08/03/2024

08/03/2024

433,60

Escrito

Transaccion realizada
con exito

’ Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.
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