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COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 1998-019991
CIUDADANO(A): 413058RNM199801999113062024012113PM1310630T7H70QRFX6S8X10

MANUEL POLANCO FERNANDEZ
Cédula: 5314605

TRAMITE N°: 428675 DE FECHA: 13/06/2024 01:21:13 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: 1998-019991 relativo a:

Marca: BEKO
Clase: 7

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletin: 630

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

Solicitud No.: 1998-019991

Clase: 7 internacional

Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideracion Boletin 630

Ciudadano:

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL.
Su Despacho. -

Yo, MANUEL POLANCO F., venezolano, casado, mayor de edad, abogado en ejercicio,
de este domicilio, titular de la cédula de identidad No.- V- 5.314.605, inscrito por ante el
Instituto de Prevision Social del Abogado bajo el No.- 18.109 y Agente de la Propiedad
Industrial inscrito en ese Despacho con el No.- 3005, actuando en este acto en mi caracter
de apoderado de la sociedad de comercio BEKO PLC, domiciliada en WATFORD
HERTFORDSHIRE, REINO UNIDO, segtin se evidencia de documento poder anotado

en ese Despacho bajo el No. 2015-0428, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

I ANTECEDENTES

En el Boletin de la Propiedad Industrial No. 630, vigente desde el 24 de mayo de 2024,
fue publicada en la pagina 48, Tomo XIX, la Resolucién Administrativa No. 328 (en
adelante denominada “Resolucion Impugnada”), por medio de la cual el Registro de la
Propiedad Intelectual (RPI) se pronunciéo sobre la oposicion presentada por
COMPANIA ANONIMA BECO SUCESORA DE BLOHM & CIA en contra de la
marca de MI REPRESENTADA BEKO identificada con el No. 1998-019991, en clase 7
internacional declarando la negativa de la marca en de MI REPRESENTADA.

II DE LOS HECHOS Y EL DERECHO

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley Orgéanica de
Procedimientos Administrativos y siendo la oportunidad legal prevista para presentar
Recursos conforme a lo establecido en el Aviso Oficial emitido por el RPI en fecha 23 de
mayo de 2024 que sefiala como fecha de vencimiento de los quince (15) dias hébiles para
la presentacion de Recursos, el dia 13 de junio de 2024, ejerzo formalmente en nombre
de MI REPRESENTADA Recurso de Reconsideraciéon contra la Resolucion
Administrativa No. 328 mediante la cual, el RPI se pronuncié sobre la oposicién

presentada en contra de la marca BEKO identificada con el No. 1998-019991, en clase 7



internacional, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho:
PUNTO PREVIO

DE LA ACCION DE CADUCIDAD INTERPUESTA CONTRA LA MARCA
FUNDAMENTO DE LA NEGATIVA.

Antes de debatir los argumentos expuestos por esa oficina para negar el registro de la
marca BEKO identificada con el No. 1998-019991de MI REPRESENTADA, es oportuno
sefialar que en esta misma fecha, fue presentada ante ese despacho, la accién de
caducidad por no uso contra el registro de la marca BECO No. F087829, registrada en la
clase 7 nacional (22 internacional), propiedad de por COMPANIA ANONIMA BECO
SUCESORA DE BLOHM & CIA

En virtud de lo antes expuesto y tomando en consideracion lo establecido en el articulo
52 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos, norma aplicable a todo
procedimiento sustanciado ante la Administracién Publica, solicitamos se sirva a
ordenar la acumulacidn de los expedientes o cuando menos, que el presente caso no sea
decidido hasta tanto ese Despacho no se pronuncie sobre la caducidad de lamarca BECO
No. F087829 ello debido a que la decision del presente caso depende de la decision de la
mencionada accion de caducidad, y de esta forma, se evitaria la existencia de decisiones

contradictorias.

A todo evento, en caso de que ese Despacho no acumule los procesos o aun haciéndolo
decida declarar Sin Lugar la acciéon de Caducidad, a continuacién, expresamos nuestros
argumentos por los cuales consideramos que la decisiéon adoptada de negar el registro

de la marca BEKO identificada con el No. 1998-019991carece de fundamento:
1) De la falta de motivacion de la Resoluciéon Impugnada

La Resolucion Impugnada sefiala como fundamento para declarar Con Lugar la

oposicién y negar la marca de MI REPRESENTADA, lo siguiente:

“VISTOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE SOLICITUDES DE MARCAS
A LOS CUALES SE LE INTERPUSO OPOSICION, ESTA AUTORIDAD REGISTRAL
DETERMINO QUE LAS SOLICITUDES SUSTANCIADAS A CONTINUACION SE
ENCUENTRAN INCURSAS EN LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD,
CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE (LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL), RAZON POR LA CUAL NO CUMPLEN CON LOS
EXTREMOS LEGALES PARA SER CONSIDERADOS MARCA; POR LO QUE ESTE
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DESPACHO DECIDE NEGAR DE OFICIO, CONFORME AL ARTICULO 33
NUMERAL 11 EL REGISTRO DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

(...)

Insc. 1998-019991 del 29 DE OCTUBRE DE 1998
SOLICITADA POR: BEKO (UK) LTD Domicilio: Hertfordshire Pais: REINO UNIDO

BEKO

EN CLASE: 7

TRAMITANTE: MANUEL POLANCO FERNANDEZ

REGISTROS NEGANTES: F037829 Clase: 7 BECO Titular. COMPARIA ANONIMA BECO SUCESORA
DE BLOHM & CIA,,

(...)

No puede omitirse la dificultad que supone para los interesados una Resoluciéon como la
arriba transcrita, en la cual el Registrador de la Propiedad Intelectual decide en serie
sobre cientos de oposiciones, cada una con sus particularidades y potenciales
afectaciones a los derechos de los titulares de las marcas base de cada oposicion
intentada. El afirmar de forma simple y gratuita que las solicitudes objetadas “SE
ENCUENTRAN INCURSAS EN LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD, CONTENIDAS EN
EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE” sin una explicacién como minimo sucinta del
como ese Despacho alcanzo esa conclusion de conformidad con la Ley de Propiedad

Industrial evidencia que la resoluciéon impugnada esta inmotivada.

El criterio reiterado y pacifico de la Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia destaca que “(...) el vicio de inmotivacion se produce cuando no es posible
conocer cudles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los
motivos del acto se destruyen entre si, por ser contrarios y contradictorios. (...) no
permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que
constituyeron los motivos en que se apoy6 el 6rgano administrativo para dictar la
decision” (Sala Politico-Administrativa, 05 de mayo de 2005, Magistrado Ponente

Yolanda Jaimes Guerrero)!

En ese mismo sentido, la doctrina patria ha indicado como actos administrativos como
la resolucién impugnada son violatorios de los derechos fundamentales de los
interesados, causandole un estado de indefension, pues, “(...) el derecho a la motivacion
del acto administrativo constituye una manifestacion de la garantia constitucional del

derecho a la defensa (Art. 49 CN)” (Henrique Meier E., 2001, Teoria de las Nulidades en

L http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/02568-050505-2001-0394.htm



http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/02568-050505-2001-0394.htm

el Derecho Administrativo, p. 441). ;Cémo puede MI REPRESENTADA ejercer la mejor
defensa en el ejercicio de este recurso de reconsideracion si desconoce en absoluto qué
motivos de hecho o derecho considerd el Registrador de la Propiedad Industrial para
determinar gratuitamente que la solicitud de marca BEKO objeto de la oposicion “SE
ENCUENTRAN INCURSAS EN LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD, CONTENIDAS EN
EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE”?

Bajo esta premisa, MI REPRESENTADA reafirma los argumentos esgrimidos en su
escrito de oposicion, visto que, contrario a la inmotivada conclusiéon de ese Despacho,
la solicitud de marca BEKO no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad
dispuestas en los numerales 11 y 12 del Art. 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y asi

solicitamos sea declarado.

2) Del principio de especialidad marcaria

De conformidad con el principio de la especialidad marcaria, las marcas deben ser vistas
y analizadas no solo en lo que a su aspecto grafico, fonético e ideoldgico, sino también
respecto a los productos o servicios que estos protegen. De esta forma, aun cuando en
un caso dado pudiera existir cierto parecido entre dos marcas si las mismas protegen
productos diferentes no deberia existir riesgo de confusién o de asociacién para el

consumidor.

Sobre el punto previamente expuesto, consideramos igualmente oportuno destacar que
en reiteradas decisiones el Servicio Autéonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ha
permitido la coexistencia pacifica de signos que presentan semejanzas en su aspecto
denominativo y/o grafico pero que respecto a los productos o servicios que protegen
presentan diferencias, incluso aunque ambas se encuentren en la misma clase. Algunos

ejemplos de estas decisiones son las siguientes:

“Este Despacho en el andlisis y resolucion del recurso interpuesto, puede evidenciar como primer
aspecto en cuanto a la comparacion de las marcas analizadas MAXIPRO vs. MAXIPROT, que
ambos signos presentan parecido estructural, ademds que dentro del andlisis de los signos debe
prevalecer el examen de los productos que cada uno de ellos distingue a los efectos de determinar el
riesgo de confusion que pudiera presentarse entre ellos, por consiguiente nos encontramos con dos
signos que a pesar de ser similares los mismos se encuentran destinados a comercializar productos
distintos.” (Resolucién No. 1076, Boletin de la Propiedad Industrial No. 475, Tomo I, pagina
153)
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“Este Despacho entrando al andlisis de fondo advierte que entre los signos DALEX (registrado) y
DALEL (solicitado), existe una similitud tanto grdfico como fonética, no obstante, una vez
evaluados los productos que ambos signos protegen, se observa que los mismos son disimiles, veamos:
marca DALEX registrada bajo el No. F-69591, clase 5 Internacional, distingue: “especialidad
farmacéutica”; y la solicitada DALEL que distingue: “insecticida agricola”, obviamente esta

disparidad en los productos no podrian causar error o confusion en el publico consumidor, debido a

que los mismos_tienen canales de comercializacion distintos, y en este caso reina el principio de

especialidad marcaria, gue permite la coexistencia pacifica en el mercado de ambos, no afectando de

esta manera el derecho de libre eleccion que tienen los consumidores al elegir los productos de su

preferencia ya que en efecto el producto que se pretende proteger con la marca solicitada es para uso
exclusivo del sector agricola, en cambio el registrado es un producto dirigido al sector farmacolégico
de enfermedades humanas, teniendo en este caso el signo solicitado, aptitud distintiva para
distinguirse en el mercado de sus competidores inmediatos, por ello es susceptible de registrabilidad”
(subrayado del presente escrito). (Resolucién Administrativa No. 617, Boletin de la

Propiedad Industrial No. 479, Tomo III, pagina 121).
Asimismo, el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso No. 12-IP-96 sefialo:

“Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la proteccion marcaria

se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado su

solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demds. Esta limitacion
protectiva de la marca constituye lo que se denomina “la especialidad que se refleja en la definicién

o concepto que sobre marca utiliza el articulo 134 de la Decisién 486”. (Subrayado nuestro).

Respecto a este mismo punto la doctora Sansé sefiala lo siguiente: “Aun cuando las
marcas distingan productos ubicados en el mismo grupo de la clasificacion oficial, tal
hecho no es determinante de la posibilidad de confusion de los elementos que las
constituyen ya que los productos a los cuales se destinan pueden ser distintos entre si”

(Hildegard Rondén De Sansé — Patentes y Signos Distintivos., pagina 130).

Lo previamente mencionado, sucede en el presente caso, pues nos encontramos ante el
conflicto de dos (2) marcas que aun en el supuesto negado de que tuvieran ciertas
semejanzas, estan destinadas a proteger productos diferentes entre si. Asi las cosas, la
marca del oponente BECO No. F087829 estd registrada en la clase 7 nacional que protege
“cordeleria, sacos y articulos andlogos”, mientras que la marca solicitada por MI
REPRESENTADA, BEKO No. 1998-019991, protege “mdquinas y maquinas-herramientas,
motores (excepto motores para vehiculos terrestres), acoplamiento y drganos de transmision
(excepto para vehiculos terrestres); instrumentos agricolas; incubadoras de huevos”, por lo que

la especialidad y especificidad del distingue de la marca de MI REPRESENTADA pone



en evidencia que no hay posibilidades de confusion, pues se trata de productos

totalmente distintos.

Asimismo, es importante mencionar que la marca BECO solamente es utilizada por el
oponente en el mercado para identificar una tienda departamental, tal y como se puede

evidenciar en su pagina web oficial https://www.becoenlinea.com/ y en las capturas de

pantalla que reproducimos a continuacion por lo que claramente no existen
posibilidades de confusion con la marca BEKO de MI REPRESENTADA para proteger
mdquinas 'y maquinas-herramientas, motores (excepto motores para vehiculos terrestres),
acoplamiento y drganos de transmision (excepto para vehiculos terrestres); instrumentos

agricolas; incubadoras de huevos.

C M 25 becoenlinea.com

ENVIOS A TODA VENEZUELA $3

BECDo

Q, ;Qué estas buscando?

Nuestras
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Visto lo anterior, es claro que las marcas en conflicto pueden coexistir pacificamente y la
solicitud BEKO debe ser concedida, por cuanto las marcas identifican productos
totalmente diferentes y considerando los servicios que realmente presta el oponente bajo
su marca BECO, es claro que no existe conexion competitiva alguna que pueda ocasionar

riesgo de confusion y/o asociacion en el consumidor.

Por ello, en aplicacion del principio de especialidad marcaria, corresponde a ese

Despacho conceder la solicitud BEKO No. 1998-019991.

II1. PETITORIO

Por las razones antes expuestas, solicito Ciudadano Registrador lo siguiente:
1.- Que ADMITA el presente Recurso de Reconsideracion;

2.- Que DECLARE CON LUGAR el Recurso interpuesto

3.- Que REVOQUE la Resoluciéon Impugnada por ser esta contraria con la legislacion
aplicable.



4.- Que en funcion de ello, declare la CONCESION de la marca BEKO No. 1998-019991.

5.- En virtud de los establecido en los articulos 62 y 89 de la LOPA, nos reservamos el

derecho de ampliar, desarrollar y modificar los alegatos planteados en este escrito, de

conformidad con los intereses de MI REPRESENTADA.

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Articulo 49 de la Ley
Organica de procedimientos Administrativos, sefialo como direccidon de notificaciones
la siguiente: Edificio Cavendes, piso 12, Oficina 1201 - 1202, Avenida Francisco de

Miranda con primera Avenida de los Palos Grandes, Caracas - Venezuela.

Es Justicia, en Caracas a la fecha de su presentacion.

HV
3059



