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Resumen

El presente Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo proponer lineamientos
juridicos-técnicos para el registro de marcas tridimensionales ante el Servicio Autonomo de la
Propiedad Intelectual (SAPI), a partir de una interpretacion actualizada de los ordinales 6° y 9°
del articulo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955. Se empled una investigacion proyectiva
con disefo cualitativo y enfoque documental, mediante el analisis de la normativa venezolana e
internacional, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, doctrina
especializada y Boletines de la Propiedad Industrial del SAPI. Los resultados evidencian que la
practica administrativa del SAPI ha negado sistematicamente estas solicitudes bajo una lectura
restrictiva de la Ley, sin distinguir entre la forma del producto mismo y el envase que lo contiene
ni evaluar la distintividad inherente o adquirida. A partir de dicho analisis, se formularon seis
lineamientos secuenciales que permiten al examinador verificar la funcion distintiva, diferenciar
producto de envase, descartar genericidad y funcionalidad técnica, y admitir la distintividad
adquirida mediante prueba de uso. Se concluye que la Ley de Propiedad Industrial vigente no
prohibe las marcas tridimensionales, y que su registro es viable aplicando criterios objetivos y
casuisticos, en armonia con los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Palabras clave: marcas tridimensionales, propiedad industrial, distintividad, SAPI, lineamientos
de registro.



Abstract

This graduate work aimed to propose guidelines for the registration of three-dimensional marks
before the Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI), based on an updated
interpretation of paragraphs 6 and 9 of article 33 of the 1955 Industrial Property Law. A projective
research with a qualitative design and documentary approach was used, analyzing Venezuelan
and international regulations, case law of the Andean Community Court of Justice, specialized
doctrine, and SAPI decisions. The results show that SAPI's administrative practice has
systematically rejected such applications under a restrictive reading of the law, without
distinguishing between product shape and packaging, nor assessing inherent or acquired
distinctiveness. Based on this analysis, six sequential guidelines were formulated allowing the
examiner to verify distinctive function, differentiate product from packaging, rule out genericness
and technical functionality, and admit acquired distinctiveness through proof of use. It is
concluded that the current Industrial Property Law does not prohibit three-dimensional marks, and
their registration is feasible by applying objective, case-by-case criteria, in harmony with
international treaties signed by Venezuela.

Keywords: three-dimensional marks, industrial property, distinctiveness, SAPI, registration
guidelines.
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Introduccioén

La propiedad industrial, como rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones
técnicas y los signos distintivos, constituye un engranaje esencial para el desarrollo econémico
y la competitividad en los mercados globalizados. Dentro de esta categoria, las marcas
tradicionalmente nominativas o figurativas han evolucionado hacia configuraciones volumétricas,
conocidas como marcas tridimensionales, que permiten a los empresarios diferenciar sus
productos mediante la forma de los envases o presentaciones. Este fendmeno, ampliamente
reconocido en el derecho comparado y en tratados internacionales como el Convenio de Paris
(CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), plantea desafios particulares en aquellos ordenamientos que, como el

venezolano, no han incorporado expresamente esta figura en su legislacién nacional.

En Venezuela, la Ley de Propiedad Industrial (LPI) de 1956 no contiene mencion expresa
a las marcas tridimensionales. Esta omisién ha generado un vacio interpretativo que el presente
trabajo se propone resolver mediante la formulacion de lineamientos técnicojuridicos para el

SAPI.

No obstante, la dinamica econdmica actual en Venezuela evidencia una progresiva
reactivacion. Las recientes reformas macroeconémicas, la apertura sectorial y el incremento en
las sefiales de confianza para la inversion nacional y extranjera configuran un entorno de
negocios que demanda marcos normativos claros y actualizados. En este contexto de transicién,
resulta imperativo abordar la figura de las marcas tridimensionales, dado que su proteccion
efectiva coadyuvara a alinear al pais con los estandares internacionales y a proveer seguridad

juridica a los operadores econémicos.



Frente a la necesidad de actualizar el sistema, podrian plantearse dos vias: una reforma
legislativa que modifique la LPI, o la adopcion de lineamientos interpretativos por parte del
Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual (SAPI). La primera, aunque deseable, es incierta en
el corto plazo dada la complejidad del proceso parlamentario. La segunda, en cambio, ofrece una
solucién practica, inmediata y administrativamente ejecutable. Por ello, el presente trabajo
sostiene que la aplicacion de lineamientos juridico-técnicos resulta mas realista que esperar por

una necesaria reforma legislativa en materia de propiedad industrial.

El propdsito de este Trabajo Especial de Grado (TEG) es proponer dichos lineamientos
para el registro de marcas tridimensionales ante el SAPI, basados en una interpretacion
rigurosa de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, con el fin de garantizar la seguridad
juridica de los titulares. La investigacion se justifica por la necesidad de dotar a los examinadores
y a los operadores de la propiedad industrial de un instrumento objetivo que reduzca la
discrecionalidad restrictiva, asi como por la importancia de proteger la imagen comercial de los

productos en un momento de recuperacién econémica.

Metodolégicamente, el estudio se adscribe a la investigacion proyectiva, con disefo
cualitativo y con enfoque documental. Se analizaron fuentes normativas nacionales e
internacionales, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Boletines de la
Propiedad Industrial del SAPI, doctrina especializada y guias de otras oficinas de propiedad

industrial (como la del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).



La estructura del TEG se organiza en cinco capitulos. El Capitulo | plantea el problema de
investigacion: identificacion de necesidades, planteamiento, objetivos, justificacion y alcance. El
Capitulo 1l desarrolla el marco tedrico, con antecedentes, bases tedricas (distintividad,
funcionalidad técnica) y bases legales. El Capitulo Il expone el marco metodolégico, detallando
la linea de investigacion, el tipo y disefio, la unidad de analisis, las técnicas de recoleccion y la
presentacion de resultados. El Capitulo IV constituye el nucleo de la propuesta: el analisis
interpretativo de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 y se establecen lineamientos secuenciales

para el examen de registrabilidad. El Capitulo V presenta las conclusiones y recomendaciones.

El propdsito de este estudio es servir de complemento a la practica administrativa del SAPI,
coadyuvando asi al robustecimiento de la seguridad juridica en un sector estratégico para el

desarrollo econémico de la nacion.



CAPITULO | ]
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.- Identificacion de necesidades

En el sistema venezolano de propiedad industrial, el registro de signos distintivos
constituye un mecanismo esencial para la identificacion de productos y servicios en el mercado,
asi como para la garantia de la libre competencia y la proteccion de los derechos de los titulares.
No obstante, en el ambito especifico de las marcas tridimensionales aquellas configuraciones
volumétricas que distinguen un producto o su envase se ha identificado una necesidad no
satisfecha de lineamientos claros, actualizados y técnicamente fundados que orienten su registro
ante el SAPI esta necesidad se desprende de la aplicaciéon de varias fuentes de deteccion

previstas en la metodologia de investigacion.

En primer lugar, se constata la ausencia de un instrumento normativo o administrativo
interno en el SAPI que regule, de manera expresa y pormenorizada, el examen de registrabilidad
de las marcas tridimensionales. La LPI plenamente vigente tras la denuncia del Acuerdo de
Cartagena en 2006 no contempla la categoria 'tridimensional' ni prevé requisitos de fondo para
esta figura. En consecuencia, el cuerpo examinador carece de criterios unificados que permitan
distinguir entre los signos susceptibles de registro y aquellos incursos en las prohibiciones
previstas en los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la citada ley. Esta laguna procedimental
deviene en decisiones discrecionales, inseguridad juridica y una eventual transgresion al

principio de igualdad de los administrados.

En segundo lugar, el contraste entre la practica del SAPI y los estandares internacionales

revela una brecha significativa en materia de proteccion de signos distintivos tridimensionales.



Mientras que en el derecho comparado como la Decision 486 de la Comunidad Andina, el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de 1994 o las guias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
se reconoce expresamente la posibilidad de registrar formas tridimensionales que posean
caracter distintivo, la ausencia de lineamientos claros en el ordenamiento venezolano ha llevado
a decisiones administrativas que deniegan sistematicamente este tipo de solicitudes. Un ejemplo
paradigmatico de esta situacién se encuentra en el Boletin de la Propiedad Industrial N° 508,
publicado el 17 de noviembre de 2009, en el cual se divulgaron, entre otras, las Resoluciones N°
1364 y 1370, ambas dictadas el 06 de noviembre de 2009, Tomo |, paginas 18 y 22
respectivamente. En dichas resoluciones, el SAPI rechazé sendas solicitudes de registro de
marcas tridimensionales argumentando, fundamentalmente, que la LPI no contempla
expresamente la proteccion de esta categoria de signos. Independientemente de la correccion
juridica de dicho criterio cuestion que ha sido objeto de debate doctrinal, lo relevante es que esta
postura evidencia la ausencia de un procedimiento estandarizado y de criterios objetivos para
evaluar la distintividad de las configuraciones volumétricas, lo que genera inseguridad juridica y
desalienta la innovacion empresarial en el pais.

En tercer lugar, el analisis critico de la realidad administrativa evidencia que el SAPI, al
aplicar el principio de legalidad de manera restrictiva, ha subsumido las solicitudes de marcas
tridimensionales en las prohibiciones del articulo 33, ordinales 6° y 9°, sin realizar una evaluacion
casuistica de la distintividad. Con frecuencia, el érgano rector califica estas solicitudes como “la
forma usual del producto” o “figuras que no revisten novedad”, sin verificar si la configuracién
volumétrica es arbitraria, caprichosa o posee una funcién distintiva autdbnoma. Esta interpretacion
extensiva de las causales de irregistrabilidad ha frustrado la proteccion de envases y

presentaciones que legitimamente podrian funcionar como signos diferenciadores del origen



empresarial, generando indefension a los titulares y desincentivando la innovacién en el disefio

comercial.

Finalmente, se identifica una necesidad de homogeneizacion de criterios entre los
examinadores de la Direccion de Marcas del SAPI. La ausencia de lineamientos provoca que
decisiones similares sean resueltas de manera distinta, dependiendo de la formacion o criterio
personal del funcionario actuante. Esta situacion vulnera los principios de seguridad juridica,
igualdad y previsibilidad que deben regir la actividad administrativa (articulo 30 de la Ley

Organica de Procedimientos Administrativos).

Por todo lo expuesto, se hace necesario desarrollar lineamientos juridico-técnicos
dirigidos al SAPI que, a partir de una interpretacion rigurosa y sistematica de los ordinales 6° y
9° del articulo 33 de la LPI, permitan viabilizar el registro de marcas tridimensionales cuando
estas cumplan efectivamente una funcion distintiva y no incurran en causales de irregistrabilidad.
La satisfaccion de esta necesidad contribuira a la seguridad juridica de los titulares, a la
modernizacion de la practica administrativa y a la armonizacién del sistema venezolano con los

estandares internacionales en materia de propiedad intelectual.

1.2.- Planteamiento del problema

El SAPI al aplicar el principio de legalidad sobre una ley anacronica, esta realizando una
interpretacion restrictiva y literal que choca con la realidad comercial y los derechos de los
particulares. La LPIl, como marco normativo de derecho positivo que regula la materia en
Venezuela, establece los parametros sustantivos y procedimentales dentro de los cuales el

Estado debe administrar y proteger los bienes inmateriales. En el ambito del libre comercio, los



particulares (creadores y empresarios) actian amparados por el principio de la autonomia de la
voluntad, innovando en las formas, empaques y presentaciones de sus productos para competir

en el mercado.

En el ambito mundial, la evolucion de los signos distintivos ha trascendido las
tradicionales configuraciones nominativas o figurativas, dando paso a formas tridimensionales
que permiten a los empresarios diferenciar sus productos en mercados cada vez mas
competitivos. Instrumentos internacionales como el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), asi como las legislaciones de paises de
tradicion juridica avanzada, reconocen expresamente la proteccion de estas figuras, siempre que

cumplan con los requisitos de distintividad y no incurran en causales de irregistrabilidad.

A nivel latinoamericano, la Decision 486 de la Comunidad Andina, vigente para los paises
miembros, establece un marco normativo que admite el registro de formas tridimensionales,
siempre que posean caracter distintivo y no estén incursas en las prohibiciones expresas del
ordenamiento comunitario. Este instrumento ha servido de guia para armonizar los criterios de
examen en la region, facilitando la proteccién de las configuraciones volumétricas que identifican

el origen empresarial de los productos.

No obstante, en el ordenamiento juridico venezolano, la LPI, cuyo texto data de 1955 y
no ha sido objeto de una actualizacién integral, no incorporé expresamente esta categoria de
signos distintivos. Este desfase temporal ha generado un profundo conflicto de interpretacion al

momento de aplicar la ley a las realidades comerciales contemporaneas. Bajo una exégesis
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restrictiva del principio de legalidad, el SAPI ha negado sistematicamente el registro de marcas
tridimensionales, argumentando la falta de prevision expresa en la LPI, como se evidencia en el
BPI de 2009 anteriormente mencionado. Esta postura ignora la posibilidad de una interpretacion
sistematica que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por la Republica, permitiria
admitir formas volumétricas con caracter distintivo. Al asumir dogmaticamente que estas
configuraciones son simplemente "la forma o color de los productos" o "figuras que no revisten
novedad", el 6rgano rector obvia el andlisis de su verdadera capacidad distintiva, generando
inseguridad juridica y dejando en indefension a los titulares de derechos, quienes ven frustrada

la posibilidad de proteger la distintividad en la presentacion de sus productos.

En consecuencia, el problema se concreta en la ausencia de criterios objetivos y
procedimientos estandarizados que orienten al examinador y garanticen una evaluacién uniforme
de la distintividad de estas formas dentro del actual marco legal venezolano, lo que profundiza la
brecha entre las practicas administrativas locales y los estandares internacionales en materia de

propiedad industrial.

1.3.- Objetivos de la Investigacion

A partir de las necesidades identificadas en el planteamiento del problema y en atencion
a las variables que de él se derivan, se formulan los siguientes objetivos, los cuales orientan el

desarrollo del presente trabajo:

1.3.1.- Objetivo General
Proponer lineamientos juridico-técnicos para el registro de marcas tridimensionales ante el
SAPI, basados en una interpretacion de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, que

garantice la seguridad juridica de los titulares.
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1.3.2.- Objetivos Especificos

1.- Examinar el tratamiento de las marcas tridimensionales en el derecho comparado
(Decision 486, legislacion mexicana y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea)
y en la normativa venezolana, a fin de determinar los criterios de registrabilidad aplicables.

2.- Analizar las causales de irregistrabilidad de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la
LPI, contrastando la interpretacion del SAPI con la jurisprudencia andina y extranjera, para
identificar los obstaculos actuales al registro

3.- Formular, los lineamientos juridico-técnicos dirigidos al SAPI que permitan viabilizar el
registro de marcas tridimensionales mediante una interpretacion de las causales de

irregistrabilidad contenidas en los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI

1.4.- Justificacion

El estudio de la propiedad industrial en Venezuela plantea un desafio juridico y practico de
primera magnitud. Ello se debe, en primer lugar, a la escasa produccién doctrinal nacional que
aborde de manera especifica y sistematica las marcas tridimensionales, lo que contrasta con la
profusa discusion que este tema ha generado en el derecho comparado.

En segundo lugar, la dificultad se acrecienta porque los signos tridimensionales se hallan
separados de otras categorias de proteccion (disefios o modelos industriales y modelos de
utilidad) por una linea particularmente tenue. Cualquier desliz en la calificacion de una forma
volumétrica puede conducir, por via de hecho, a invadir campos que corresponden a otros

derechos: la funcion ornamental o estética propia del disefio industrial, o la ventaja técnica

12



funcional propia del modelo de utilidad. De alli que el tratamiento de las marcas tridimensionales
requiere un abordaje acucioso, en el que la distintividad y la no funcionalidad deban ser valoradas
con precision quirurgica para no otorgar, bajo la apariencia de una marca, un monopolio perenne
sobre soluciones técnicas o sobre formas impuestas por la naturaleza del producto.

La proteccién de la forma de los productos y sus envases conocida como marcas
tridimensionales constituye un debate vigente a escala global. La academia y la jurisprudencia
internacional coinciden en que los principales obstaculos para el registro de estos signos radican
en la dificultad para probar su capacidad distintiva y en su estrecha frontera con la funcionalidad
técnica, cuyo monopolio corresponde temporalmente al sistema de patentes. En cuanto a lo
primero, Fhima (2023) sefiala que “el consenso general es que resulta casi imposible registrar
una marca tridimensional como marca de la Union Europea, y si se quiere lograr, se requiere
prueba de reconocimiento por parte del consumidor (distintividad adquirida)”’ (p. 4). Respecto a
la funcionalidad técnica se advierte que: se fundamenta en la necesidad de impedir que un titular
obtenga, a través del registro de una marca, un monopolio perpetuo sobre una solucién
técnica que, por su naturaleza, debe ser susceptible de proteccion temporal mediante
patentes o quedar en el dominio publico , Antequera Parilli (2008).

El SAPI del mismo modo suele subsumir estas solicitudes en las prohibiciones del articulo
33, ordinales 6° y 9°, clasificandolas como "forma usual" del producto sin analizar su distintividad
ni los tratados internacionales suscritos por la Republica.

Este vacio normativo y procedimental genera un estado de indefension para los titulares
de derechos. Por ello, el presente Trabajo Especial de Grado (TEG) propone la elaboracion de

lineamientos juridico-técnicos para el registro de marcas tridimensionales. Mas que una critica a

! Texto original: “The general consensus is that it is almost impossible to register a shape mark as an EU
trade mark (EUTM), and if they are to be registered, proof of existing consumer recognition (acquired
distinctiveness) is required.”

13



la ley vigente, esta investigacion constituye una iniciativa concreta para ofrecer una guia
estructurada a los examinadores del SAPI y a los profesionales del derecho, que permita una

interpretacion armonica y actualizada de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI.

1.5- Alcance y delimitacion

En funcion de la linea de investigacion planteada, el presente TEG posee un alcance
institucional y juridico-practico. EI ambito de actuacion y aplicacion de la propuesta se
circunscribe directamente al SAPI, como 6rgano rector en la materia, y mas especificamente a
los funcionarios adscritos a la Direccion de Marcas.

En cuanto a su cobertura, si bien la propuesta se dirige a un ente centralizado fisicamente
en la ciudad de Caracas, el alcance de los lineamientos posee cobertura y efectos de caracter
nacional, incidiendo sobre el otorgamiento de derechos de exclusividad en todo el territorio de la
Republica.

Respecto a la poblacion afectada, el trabajo impactaria de forma directa al capital humano
del SAPI, dotandolos de un instrumento que optimice su labor y reduzca la discrecionalidad
restrictiva. De forma indirecta, contribuiria ampliamente al ecosistema econémico, impactando a
emprendedores, empresarios y apoderados legales, quienes contaran con seguridad juridica
para proteger la imagen comercial de sus productos en el pais. Al tratarse del disefio de
lineamientos juridico-técnicos y doctrinarios, los recursos materiales y financieros necesarios
para su formulacion e implementacion institucional son plenamente viables y se apoyan

fundamentalmente en el capital intelectual y documental.

CAPITULO Il
MARCO TEORICO

2.1.- Antecedentes
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En su obra Las Marcas Comerciales en Venezuela, Leopoldo Palacios (1968) realiza una
de las primeras aproximaciones sistematicas a lo que hoy se conoce como marcas
tridimensionales, bajo la denominacion de "marcas plasticas". El autor las define como aquellos
signos distintivos que adoptan la forma de los productos, de sus envases, recipientes o
envolturas, constituyendo el medio material que se emplea como elemento diferenciador de las
mercancias en el mercado.

De acuerdo con Palacios (1968), las marcas plasticas se caracterizan por ser aprehensibles
por el sentido de la vista, distinguiéndose de las marcas nominativas (basadas en palabras) y de
las figurativas (basadas en dibujos o graficos) por su naturaleza volumétrica o tridimensional.
Dentro de esta categoria, el autor incluye también las figuras geométricas y los relieves, siempre
que cumplan con la funcion esencial de todo signo distintivo: diferenciar un producto de otros
similares.

El autor in comento advierte que, en Venezuela, las marcas plasticas tenian un uso muy
limitado para la época de su publicacion. Sefiala, a modo ilustrativo, que se utilizaban
fundamentalmente en productos como harinas, detergentes, granos y otros articulos que, por su
propia naturaleza, permitian ser empaquetados o embolsados adoptando una forma
caracteristica o recibiendo la denominacion de una figura determinada.

En cuanto a los requisitos de registrabilidad aplicables a estos signos, Palacios (1968)
enfatiza que toda marca, incluidas las plasticas, debe cumplir con el caracter distintivo como
elemento esencial. Al respecto, sostiene que cualquier signo o medio material elegido como
marca debe ser distinto, es decir, diferente y no confundible con otros ya empleados para
distinguir la misma especie de producto. Esta exigencia de distintividad resulta particularmente
relevante para las marcas tridimensionales, pues su forma no debe confundirse con la apariencia

usual o genérica del producto que pretenden distinguir.
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Asimismo, Palacios (1968) analiza las causales de irregistrabilidad contenidas en el articulo
33 de la LPI, destacando especialmente la prohibicidn establecida en el ordinal 9°, que impide
registrar los términos de uso general, las palabras que indiquen el género, la especie, la
naturaleza, el origen, la calidad o la forma de los productos. Esta disposicion, aunque redactada
originalmente para signos denominativos, resulta extensible por analogia a las marcas plasticas
cuando la forma del producto responde a su funcién técnica o a su naturaleza inherente, casos
en los cuales careceria de la distintividad necesaria para su proteccion.

Finalmente, Palacios (1968) clasifica las marcas plasticas dentro de su taxonomia general
de los signos distintivos por su forma externa o presentacion, junto con las marcas nominativas,
figurativas, mixtas, complejas o asociadas, y compuestas. Esta clasificacion permite comprender
que las marcas tridimensionales constituyen una categoria autonoma dentro del sistema
marcario, con caracteristicas propias que las diferencian de los signos tradicionales.

En su texto La Proteccioén Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a
las marcas constituidas por envases), publicado en 2008 en la revista Derecho y Sociedad,
Antequera Parilli se propuso analizar la problematica de estos signos desde la perspectiva del
derecho comunitario andino, especificamente la Decision 486, que constituia el marco legal
aplicable en Venezuela antes de la denuncia del Acuerdo de Cartagena en 2006. Para ello, el
autor empleé una metodologia de analisis dogmatico-juridico, examinando la normativa
comunitaria, la doctrina especializada y los principios generales del derecho marcario.

En primer lugar, Antequera Parilli (2008) define las marcas tridimensionales como signos
que poseen volumen y ocupan las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad),
siendo perceptibles por la vista y el tacto. El autor destaca que, a diferencia de lo que pudiera
creerse, estas marcas no necesitan cumplir con los requisitos de "originalidad" o "novedad"

propios del derecho de autor o de patentes, sino que su requisito esencial es la distintividad, es
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decir, la capacidad de identificar y diferenciar un producto en el mercado. Esta distintividad debe
apreciarse en la forma misma del envase o producto, con prescindencia de las etiquetas
denominativas o figurativas que puedan acompafarlo. Asimismo, el autor analiza las causales
de irregistrabilidad especificas para estos signos, contenidas en el articulo 135, literal c) de la
Decisién 486, que prohibe registrar aquellas formas que consistan "exclusivamente en formas
usuales de los productos o de sus envases".

Por ultimo, el texto examina la relacion entre las marcas tridimensionales y otras figuras
como los disefios industriales y las obras de arte. Antequera Parilli (2008) sostiene que una
misma expresion tridimensional puede ser protegida simultdaneamente como marca (si es
distintiva) y como disefio industrial (si es novedosa y ornamental), siempre que se cumplan los
requisitos de cada figura. El autor concluye que la protecciéon de los envases como marcas
tridimensionales es posible cuando presentan caracteristicas particulares que los alejan de lo
comun y habitual, y que dicha capacidad distintiva debe ser evaluada en cada caso concreto
como una cuestion de hecho, no existiendo reglas abstractas que determinen cuando una forma
€s 0 no registrable.

En su articulo La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca,
publicado en la Revista Propiedad Intelectual (2012), Lopez Jaén analiza el principio de
distintividad en el régimen marcario venezolano tras el retiro de Venezuela de la Comunidad
Andina en 2006 y el consecuente retorno a la aplicacion exclusiva de la LPI. A través de un
estudio dogmatico-juridico respaldado por el andlisis de casos del Boletin de la Propiedad
Industrial del SAPI, el autor sostiene que el pais enfrenta un marco regulatorio desfasado frente
a las dinamicas del comercio global. Al respecto, cuestiona la tendencia restrictiva de las
autoridades administrativas en la concesién de signos distintivos, fundamentada en una presunta

falta de distintividad; criterio que soslaya que la Republica sigue vinculada al CUP y al ADPIC,
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instrumentos internacionales que consagran la distintividad como el presupuesto fundamental
del derecho marcario.

En lo que atafie a las marcas tridimensionales, Lopez Jaén examina la prohibicion
contenida en el ordinal 6° del articulo 33 de la LPI (referida a los colores) y su relacion con el
ordinal 9 (relativo a las formas de los productos). Cuestiona la practica restrictiva del SAPI,
documentando casos concretos como el publicado en el Boletin de Propiedad Industrial N° 524
de fecha 20 de octubre de 2011. Resolucion N° 3770 de fecha 07-10-2011 Tomo | p. 26. Solicitud
N°2005-021737. En dicho caso, la empresa Fuller Interamericana, C.A. solicit6 el registro de una
marca tridimensional para productos de la clase 5. EI SAPI neg6 la solicitud con fundamento en
el articulo 33, ordinal 6°, argumentando que “la forma consiste en la forma usual del producto
para el cual se va a usar”, sin evaluar siquiera la distintividad del conjunto ni considerar que dicha
causal esta prevista originalmente para los colores, no para las formas tridimensionales. Citando
a Rangel (2011), el autor sefiala que una forma tridimensional sera registrable cuando sea
peculiar o particular y no consista en la forma impuesta por la naturaleza o el dominio publico.
Asimismo, critica la incongruencia de que un envase pueda protegerse como disefo industrial
pero no como marca, cuando en la practica dicho diseio cumple una funcién distintiva.

Lopez Jaén concluye que la distintividad debe ser evaluada con criterios objetivos y
preestablecidos, evitando la discrecionalidad del funcionario examinador, y propone que las
autoridades administrativas venezolanas deben evolucionar hacia el reconocimiento de figuras
no tradicionales, como las marcas tridimensionales, pues el derecho debe responder a las

necesidades de la realidad historica y comercial.

2.2.- Bases Teoricas

2.2.1.- La Distintividad
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La distintividad constituye el atributo fundamental sin el cual ningun signo puede ser
considerado ni registrado como marca. La doctrina especializada ha definido este concepto como
la capacidad inherente de un signo para identificar los productos o servicios de una empresa y
diferenciarlos de aquellos ofrecidos por sus competidores en el mercado. En este sentido, la
distintividad cumple una doble funcién: por una parte, permite al consumidor asociar un producto
con un origen empresarial determinado; por la otra, protege el esfuerzo del titular al evitar que
terceros se aprovechen indebidamente del prestigio o la reputacion que dicho signo haya
adquirido (Antequera Parilli, 2008).

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citado por Antequera Parilli
(2008), la distintividad se descompone en dos dimensiones complementarias. La distintividad
intrinseca se refiere a la aptitud natural del signo para individualizar un producto o servicio, es
decir, su capacidad para ser percibido por el consumidor como un identificador de origen
empresarial. La distintividad extrinseca, por su parte, alude a la capacidad del signo para
diferenciarse efectivamente de otros signos ya existentes en el mercado que identifican
productos o servicios de la misma clase o de clases conexas. Ambas dimensiones deben
concurrir para que un signo pueda ser considerado apto para el registro.

En el caso especifico de las marcas tridimensionales, la apreciacion de la distintividad
presenta particularidades que la distinguen de los signos tradicionales denominativos vy
figurativos. Antequera Parilli (2008) advierte que la capacidad distintiva debe ubicarse en la forma
misma del envase o del producto, con prescindencia de los elementos denominativos (nombres)
o bidimensionales (dibujos o graficos) que puedan acompafar al disefio volumétrico. Es decir, la
marca tridimensional debe ser un signo distintivo por si misma, y su fuerza diferenciadora no
puede confundirse con la que puedan tener las etiquetas que se adhieran a ella. Por esta razén,

el autor sostiene que la distintividad en las marcas tridimensionales es siempre una cuestién de
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hecho que debe ser apreciada en cada caso concreto, no existiendo reglas abstractas que

permitan afirmar que una determinada forma es per se distintiva o carece de dicha cualidad.

2.2.2.- La Funcionalidad Técnica

La funcionalidad técnica constituye una de las causales de irregistrabilidad mas
relevantes en materia de marcas tridimensionales, pues delimita la frontera entre el derecho
marcario y el derecho de patentes o modelos de utilidad. Esta causal se fundamenta en la
necesidad de impedir que un titular obtenga, a través del registro de una marca, un monopolio
perpetuo sobre una solucion técnica que, por su naturaleza, debe ser susceptible de proteccién
temporal mediante patentes o quedar en el dominio publico una vez vencido el plazo de
exclusividad. En este sentido, la normativa andina contenida en la Decision 486 (art. 135, literal
d) establece que no pueden registrarse como marcas los signos que consistan "exclusivamente
en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al
cual se aplican".

De acuerdo con Antequera Parilli (2008), la funcionalidad técnica se presenta cuando la
forma tridimensional que se pretende registrar como marca esta dictada exclusivamente por la
funcién que debe cumplir el producto, de manera que dicha forma es necesaria para que el
producto pueda desempenfiar su cometido. En estos casos, conceder un derecho de marca sobre
la forma equivaldria a otorgar un monopolio sobre la solucion técnica misma, lo cual frustraria el
propésito del sistema de patentes, que concede derechos temporales a cambio de la divulgacion
de la invencion. El autor ilustra esta situacion con el ejemplo de un envase disefado
exclusivamente para evitar el escape del gas en bebidas carbonatadas, cuya forma responde a

un imperativo técnico y no a una funcion distintiva.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para que opere la
prohibicion por funcionalidad técnica, la ventaja funcional debe derivarse exclusivamente de la
forma del producto. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea ha
admitido la posibilidad de coexistencia entre la ventaja técnica y la forma de presentacion,
sefalando que:

En la medida en que el publico interesado perciba el signo como una indicacion del origen

comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla al mismo tiempo

una funcién no indicativa de dicho origen, como, por ejemplo, una funcion técnica, no

incide en su caracter distintivo (citado por Antequera Parilli, 2008, 34).

De esta manera, se admite que una forma tridimensional puede ser registrable como
marca si posee caracter distintivo, aun cuando también cumpla alguna funcién técnica, siempre
que dicha funcidon no sea la razén exclusiva de la forma.

Rangel Ortiz (2011), en su estudio sobre la forma del producto como marca
tridimensional, aborda la funcionalidad técnica como uno de los limites fundamentales para el
registro de estos signos. El autor sostiene que la proteccion marcaria de una forma tridimensional
procede Unicamente cuando dicha forma es peculiar, particular, especial y diferente de la forma
comun y corriente que los productos de su misma especie tienen en el mercado. Por el contrario,
si la forma esta impuesta por la naturaleza del producto o por la funcién que este esta llamado a
cumplir, se estara ante una forma carente de distintividad y, por tanto, excluida de la proteccién

marcaria.

De acuerdo con afirmado por Rangel Ortiz (2011), la norma contenida en el articulo 90,
ordinal 3 de Ley de la Propiedad Industrial de México, es el equivalente a los supuestos
contenidos en los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, ya que dicha ley mexicana prohibe

el registro de:
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Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso
comun y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga facilmente, asi como la
forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial

(p. 122).

Esta disposicion refleja el principio segun el cual la funcionalidad técnica constituye un
obstaculo para el registro marcario, pues conceder un derecho de exclusiva sobre una forma
necesaria para el funcionamiento del producto equivaldria a otorgar un monopolio perpetuo sobre
una solucion técnica que debe permanecer en el dominio publico o ser protegida temporalmente

por el sistema de patentes.

El autor ilustra esta distincion con ejemplos concretos, sefalando que la forma de una
pastilla de jabén que sea "novedosa y especial" puede constituir una marca tridimensional
registrable, siempre que no se trate de "la forma que necesariamente deba tener el producto,
impuesta por la razén de ser del producto y la funcion que esta llamado a cumplir" (Rangel Ortiz,
2011, pp. 95). Asimismo, cita la jurisprudencia mexicana que ha sostenido que "no se requiere
que la forma sea nueva en si misma; basta con que sea nueva en relacién con los productos con
los que esta asociada esa forma" (p. 96). En consecuencia, si un fabricante es el primero en
presentar un producto con una forma peculiar que nunca antes ha sido usada por otro fabricante
de productos similares, dicha forma es susceptible de proteccibn marcaria, a menos que
responda a imperativos funcionales o técnicos que la hagan necesaria para todos los
competidores.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha publicado una Guia
del Usuario de Signos Distintivos en la que se establecen lineamientos especificos para la

presentacion de solicitudes de marcas tridimensionales. De acuerdo con este documento, la

22



marca tridimensional se define como "los envoltorios, empaques, envases, la forma o
presentacion de los productos en sus tres dimensiones (alto, ancho y fondo)", debiendo
presentarse "sin denominacion ni disefios" (IMPI, p. 7). En cuanto a la representacion grafica, la
guia exige que el solicitante adjunte "la figura integral vista por 3 lados o perspectivas" y prohibe
"mostrar las partes por separado" o incluir "imagenes que describan la funcionalidad del
producto” (IMPI, s.f., p. 47). Estos criterios contrastan con la ausencia de lineamientos analogos
en el SAPI, lo que evidencia la necesidad de adoptar instrumentos similares para garantizar la

seguridad juridica en el registro de signos tridimensionales.

2.2.3.- La Representacion Grafica de Formas

La representacion grafica de las formas constituye, en el ambito del derecho de marcas,
el mecanismo formal que permite plasmar en el expediente de solicitud un signo tridimensional
esto es, la configuracion externa de un producto, su envase o su apariencia a los fines de su
registro. Dicha representacion debe ser clara, precisa y autosuficiente, de modo que delimite
inequivocamente el objeto de proteccion y permita al publico consumidor percibir el signo de
manera objetiva. Tradicionalmente, la representacion se ha efectuado mediante reproducciones
graficas o fotografias que pueden incluir hasta seis perspectivas diferentes de la misma forma;
no obstante, la evoluciéon normativa ha ampliado este concepto al admitir modelos asistidos por

computadora o simulaciones animadas.

La relevancia de este requisito radica en que la representacion grafica no constituye un
mero tramite formal, sino un presupuesto sustancial para la viabilidad del registro. A partir del 1
de octubre de 2017, la normativa de la Uniéon Europea establece que la representacion de la

marca define, por si sola, el objeto del registro, sin que resulte admisible una descripcion
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complementaria que modifique o amplie su contenido (EUIPO, 2023). En este sentido, la
susceptibilidad de representacion grafica se erige como una condiciéon sine qua non para que
cualquier signo, incluidos los tridimensionales, pueda acceder a la proteccién marcaria, pues sélo
a traves de una representacién adecuada se garantizan la seguridad juridica y la determinacion

precisa del derecho concedido.
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Distincion Entre la “Novedad” Marcaria y la “Novedad” Patentaria

Criterio Novedad en Derecho Novedad en Derecho de
Marcario Patentes

Naturaleza del requisito Distintividad del signo Caracteristica técnica de la
(capacidad de identificar invencion (no comprendida
origen empresarial) en el estado de la técnica)

Alcance temporal segun la Infinita (renovable cada Finita (cinco o diez afos)

LPI quince anos a peticién de la

parte interesada)

Objeto de proteccion Signo perceptible que Invencién, modelo de utilidad
distingue productos o o disefo industrial que
servicios resuelva un problema técnico

Analisis de novedad Relativo (comparacion con Absoluto y universal
signos idénticos o similares | (comparacion con todo el
para productos o servicios estado de la técnica a nivel
afines) mundial)

Excepcion a la pérdida de No aplica (el uso no destruye | Periodo de gracia (no

novedad la distintividad; puede previsto en la LPI
incluso generarla a través de | venezolana; opera como
la distintividad adquirida o regla general la novedad
secondary meaning) absoluta)

Caracter Prohibicion relativa de Requisito sustantivo de
registro (articulo 33, ordinal | patentabilidad, insubsanable
10 de la LPI)

La distincion entre la "novedad" como requisito para el registro de una marca y el requisito
homénimo para la concesion de una patente constituye una de las diferencias fundamentales vy,
alavez, una de las areas de mayor confusion en la practica del derecho de propiedad intelectual.
Aunque ambos institutos juridicos comparten el objetivo de proteger creaciones intelectuales, el
contenido, la extension y la finalidad de la "novedad" en cada rama son radicalmente distintos. A

continuacion, se desarrolla un analisis académico de estas diferencias en el marco del
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ordenamiento juridico venezolano, identificando la esencia funcional de cada requisito y su
interaccion en la practica del SAPI.

En el ambito del derecho marcario venezolano, la "novedad" exigida por el articulo 27 de
la LPI no tiene una connotacién técnica o inventiva, sino que refiere a la capacidad de un signo
para distinguir un producto o servicio en el mercado (Sanchez, V. J. L., 2024). Tal como se
desprende de la doctrina, "el principio de novedad de los signos distintivos (LPI: articulo 27) da
cabida a la concesion, registro y tutela de los denominados signos distintivos”, estos se basan
en el caracter distintivo de estos signos.

El concepto de "novedad" en el derecho de marcas es, en esencia, un concepto de no
confusién y aptitud distintiva, vinculado a la percepcién del consumidor medio. Una marca es
"nueva" en tanto no existe en el mercado otro signo idéntico o semejante que pueda generar
confusién respecto de productos o servicios similares. Este principio encuentra su maxima
expresion en los tratados internacionales, que definen la materia objeto de la marca en funcion
de su capacidad distintiva.

El articulo 15.1 del ADPIC establece que "Podra constituir una marca de fabrica o de
comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas”". Esta redaccién, incorporada al
ordenamiento venezolano, subraya que la capacidad de distinguir es el criterio medular y
funcional para la registrabilidad de un signo como marca.

De acuerdo con Courrejolles (2001), la distintividad constituye el requisito esencial de la
marca, entendida como la aptitud de un signo para identificar un origen empresarial determinado
y diferenciarlo de otros productos o servicios del mismo género (p. 180). A partir de esta nocién,

se distinguen dos categorias:
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Distintividad inherente: es la capacidad originaria de un signo para distinguir productos o
servicios sin necesidad de uso previo. Esta cualidad se presenta en los signos de fantasia
o imaginarios creaciones individuales sin significado preexistente y en los signos
arbitrarios, siempre que no exista relacion causal o natural entre el signo y el producto o
servicio al que se aplica (Courrejolles, 2001, p. 181). Por el contrario, carecen de esta
capacidad los signos descriptivos, genéricos, usuales y los colores considerados de forma
aislada.

Distintividad adquirida: se produce cuando un signo que originalmente carecia de
distintividad logra, mediante un uso intenso y notorio en el mercado, generar en la mente
del consumidor una asociacion directa entre el signo y un origen empresarial concreto
(Courrejolles, 2001, p. 180). Para que esta categoria opere, el significado de marca debe
constituirse como la percepcion primaria en el publico, relegando a un plano secundario
el significado descriptivo o genérico. Dicho uso debe ser exclusivo del productor que
pretende el registro, impidiendo que sea empleado por la competencia para designar el
producto.

En la praxis del SAPI, la “novedad” de un signo distintivo se determina mediante un

examen comparativo frente a marcas registradas, solicitudes en tramite o signos notoriamente
conocidos, a objeto de evaluar el riesgo de confusion o de asociacion. Por este motivo, la doctrina
especializada cataloga la novedad marcaria como una prohibicion relativa de registro enmarcada
en el articulo 33, ordinal 10° de la LPI y no como una cualidad intrinseca o sustancial del signo

considerado en abstracto..

Adicionalmente, aunque la LPI no regula expresamente las marcas notorias, el SAPI

podria admitir su proteccidon con base en el articulo 6 bis del Convenio de Paris y en la
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interpretacion del ordinal 12 del articulo 33 de LPI, reconociendo que una marca notoriamente
conocida puede servir como fundamento para oponerse al registro de signos confundibles.

Por esta razon, la doctrina califica la "novedad" marcaria como una prohibicién relativa de
registro, y no como una cualidad intrinseca del signo en abstracto, pues su apreciacién depende
de la existencia de derechos previos que puedan resultar afectados por la concesién del registro
solicitado.

En el derecho de patentes, la "novedad" es uno de los tres requisitos de patentabilidad
junto con el nivel inventivo y la aplicacion industrial. Su significado es diametralmente opuesto al
del derecho marcario, constituyendo una cualidad objetiva y absoluta de la invencién en si
misma.

La novedad en materia de patentes implica que la invencion no debe estar comprendida
en el "estado de la técnica", es decir, no debe haberse hecho accesible al publico, en cualquier
lugar del mundo, mediante una descripcidn escrita u oral, una utilizacion o cualquier otro medio,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente.

En la LPI., esta exigencia se encuentra estipulada en el articulo 15, ordinal 9°, el cual
establece que no son patentables:

Articulo 15, 9°.- Los inventos que hayan sido dados a conocer en el pais por haber sido

publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma, y los que sean del

dominio publico por causa de su ejecucion, venta o publicidad dentro o fuera del pais, con
anterioridad a la solicitud de patente.

La doctrina y la practica administrativa distinguen dos dimensiones del analisis de

novedad patentaria:
e Novedad absoluta: Se refiere a aquellas invenciones que no se presentaban previamente

en ningun lugar del mundo, constituyendo una creacion completamente nueva. Este
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estandar es apreciado generalmente por paises cuyo sistema de adquisicion de derechos

se basa en el principio first to file (primer solicitante), donde el derecho asiste a quien

primero presenta la solicitud y no puede haber realizado ninguna divulgacién antes de la

presentacion, por lo que en este sistema no existen plazos de gracia (OMPI, 2015, p. 2).

e Novedad relativa: Existe en sistemas considerados hibridos, donde el derecho asiste al
primer solicitante, pero con un periodo de gracia que permite que la divulgacion realizada
por el propio inventor o su causahabiente dentro de un plazo anterior (por ejemplo, un

ano) no obsta para apreciar el requisito de novedad (OMPI, 2015, p. 2).

Esta distincion es crucial para entender la evaluacion del nivel inventivo, que es
independiente y adicional a la novedad.

Una particularidad critica del derecho de patentes es que la novedad se destruye con la
divulgacion publica de la invencién antes de solicitar la patente, incluso si dicha divulgacion es
realizada por el propio inventor. Al divulgar un resultado en una revista cientifica o repositorio
digital antes de solicitar una patente, el inventor rompe el requisito de novedad, haciendo que la
invencién caiga en el dominio publico. Esto se encuentra consagrado en el ordenamiento juridico
venezolano en el articulo 15, ordinal 9° de la LPI, el cual establece expresamente que no son
patentables:

Articulo 15,9.- Los inventos que hayan sido dados a conocer en el pais por haber sido

publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma, y los que sean del

dominio publico por causa de su ejecucion, venta o publicidad dentro o fuera del pais, con
anterioridad a la solicitud de la patente.

A diferencia de la dinamica marcaria, donde la ausencia de novedad relativa opera como
un impedimento supeditado a la coexistencia de derechos, en el régimen de patentes la pérdida

de la novedad absoluta es irreversible. Esta deficiencia de fondo no resulta convalidable bajo
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ningun supuesto, siendo irrelevante para el ordenamiento juridico la posterior adquisicion de

notoriedad, el éxito comercial o la aceptacion del invento en el mercado.

Principios Generales del Derecho Marcario en Venezuela

El sistema de proteccién de los signos distintivos en Venezuela se fundamenta en tres
principios rectores que, ademas de estructurar el régimen legal, delimitan el alcance y la eficacia
de los derechos que otorga el registro de una marca. Estos principios registrabilidad,
territorialidad y especialidad, aunque interrelacionados, cumplen funciones distintas y

complementarias en la configuracion del derecho marcario nacional.

a) Principio de Registrabilidad

Este principio, también denominado atributivo, establece que el derecho exclusivo sobre
un signo distintivo se adquiere unicamente mediante su registro ante la autoridad competente.
En la LPI, este principio se manifiesta en el articulo 2, cuyo texto dispone: "El Estado otorgara
certificados de registro a los propietarios de las marcas, lemas y denominaciones comerciales,
que se registren". De esta forma, el sistema venezolano es de naturaleza constitutiva y no
meramente declarativa: el registro no se limita a reconocer un derecho preexistente por el uso,
sino que es el acto mismo que crea la titularidad y la hace oponible frente a terceros. Por ello, el
articulo 3 de la LPI establece una presuncion legal de propiedad a favor de la persona a cuyo
nombre se haya efectuado el registro.

No obstante, el sistema admite una excepciéon, pues reconoce una proteccion limitada

pero efectiva al usuario de buena fe. El articulo 77, ordinal 2° de la LPI contempla la figura de la
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oposicién por mejor derecho, que permite a quien acredite un uso previo de la marca en el
territorio nacional objetar la solicitud de registro de un tercero. Esta oposicion debe interponerse
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la publicaciéon de la solicitud en el Boletin de
la Propiedad Industrial y se fundamenta en que el opositor posee un mejor derecho que el
solicitante, derivado precisamente de ese uso anterior y constante. El procedimiento es bifasico:
una fase administrativa ante el SAPI, que califica la admisibilidad y remite el expediente al tribunal
el opositor debe probar su mejor derecho, declarando finalmente a quién pertenece el derecho
sobre la marca en conflicto.

En consecuencia, el sistema venezolano es predominantemente constitutivo, pero con
una excepcion que protege al usuario de buena fe a través de la oposicion por mejor derecho,
permitiéndole hacer valer su uso previo para impedir el registro de un tercero y, eventualmente,

obtener para si la titularidad sobre la marca.

b) Principio de Territorialidad

Este principio constituye uno de los pilares fundamentales del derecho de propiedad
industrial. Conforme a este postulado, los derechos conferidos por el registro de una marca son
validos unicamente dentro del territorio del Estado que los otorga, de modo que el registro en un
pais no produce efectos en otro, ni el registro obtenido en el extranjero otorga por si mismo
derechos en el territorio nacional.

En el ambito del derecho internacional, este principio se encuentra consagrado en el
articulo 6 del CUP, que establece el principio de independencia de las marcas. Dicho precepto
dispone que las condiciones de deposito y registro de las marcas en cada pais firmantes del

mencionado convenio son determinadas por su legislacién interna, y que una marca registrada
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en un pais es independiente de las marcas registradas en los demas paises. En consecuencia,
la proteccion concedida en un Estado miembro no se extiende automaticamente a los demas,
sino que debe solicitarse y obtenerse conforme a la normativa de cada jurisdiccion.

En el ordenamiento venezolano, la LPl no contiene una consagracién taxativa del
principio de territorialidad. No obstante, el principio se infiere del sistema de registro constitutivo
y de la naturaleza de los derechos que confiere, en virtud de lo dispuesto en los articulos 2,3,37
y 81 de la LPI, que atribuyen efectos exclusivamente dentro del territorio nacional al registro de
marcas. El propio SAPI ha reconocido que los derechos conferidos por el registro de una marca
en Venezuela son validos unicamente dentro del territorio venezolano.

La doctrina especializada ha sefalado que, si bien el principio de territorialidad es una
constante en la mayoria de los sistemas juridicos, existen excepciones, como la prioridad
unionista (articulo 4 del CUP) o la proteccion de marcas notoriamente conocidas (articulo 6 bis
del CUP), que en ciertos casos permiten trascender los limites territoriales. Sin embargo, estas
excepciones no desvirtuan la regla general, sino que operan como correctivos ante situaciones
especificas.

En consecuencia, el principio de territorialidad rige plenamente en el sistema venezolano
de propiedad industrial, encontrando su fundamento ultimo en el articulo 6 del CUP y en la

estructura constitutiva del Registro de la Propiedad Industrial prevista en la LPI.

c) Principio de Especialidad

El principio de especialidad constituye el limite externo de la proteccion marcaria y
determina el alcance del derecho de uso exclusivo. Conforme a este postulado, el ius prohibendi
se adquiere unicamente en relacién con la clase de productos, actividades o empresas para los

cuales la marca hubiere sido registrada, de acuerdo con la clasificacion oficial vigente.
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Este principio se encuentra consagrado expresamente en el articulo 32 de la LPI, cuyo
texto dispone:

El derecho de usar exclusivamente una marca sélo se adquiere en relacion con la clase

de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo

con la clasificacion oficial, establecida en el articulo 106.

En este punto, resulta necesario precisar que, desde el 10 de febrero de 2020, mediante
Aviso Oficial N° DG-001-2020, de fecha 7 de febrero de 2020, el SAPI ordend la aplicaciéon
exclusiva de la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, conforme al Arreglo de Niza
(version NCL11-2020), desaplicando para las solicitudes de registro de marcas la Clasificacion
Nacional prevista en el articulo 106 de la LPI.

El principio de especialidad permite que distintos titulares registren marcas idénticas o
similares en diferentes clases, propiciando su coexistencia pacifica en el mercado. En este
sentido, la doctrina ha sefialado que la marca no es un signo abstractamente considerado, sino
un signo puesto en relacién con una o varias clases de productos o servicios, de modo que el
derecho no recae sobre el signo per se, sino sobre su uso vinculado a dichas clases.

La jurisprudencia venezolana ha reconocido el principio de especialidad como la regla
general en el derecho marcario. La Sala Politico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia N° 00374 del 5 de mayo de 2010 (caso Hugo Boss AG vs. Citadino Internacional
C.A.), reiter6é que la proteccion conferida por el registro de una marca se circunscribe a la clase
para la cual fue concedida, de conformidad con el articulo 32 de la LPIl. No obstante, el nlcleo
del analisis en dicho fallo se centré en la excepcion a este principio: las marcas notorias. La Sala
precisé que el régimen del signo notorio "rebasa el principio de especialidad", impidiendo su uso
con respecto a establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica

originariamente, siempre que se acredite fehacientemente la notoriedad del signo. Esta
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excepcion se fundamenta en la proteccion del alto poder distintivo y reconocimiento del signo en
el mercado, lo que justifica que su tutela se extienda a clases no concurrentes.

En la practica administrativa, la operatividad del principio de especialidad se manifiesta
de manera tangible en la interaccién de los usuarios con el SAPI, particularmente a través de su
plataforma digital WebPI. Al realizar consultas o tramites en el portal, el solicitante o examinador
debe seleccionar la clase Niza del producto o servicio respectivo. EI campo “distingue”
(denominacién que el sistema emplea para identificar dicha clase) constituye, asi, el mecanismo
técnico que materializa el principio de especialidad. Dicho campo permite filtrar y circunscribir la
busqueda de antecedentes registrales, asi como delimitar el alcance de la proteccién solicitada,
lo que evidencia que la especialidad no es una mera construccién doctrinal, sino un criterio
operativo que guia tanto la tramitacion de las solicitudes como la toma de decisiones por parte

de la Oficina de Marcas.

2.3. Bases Legales

El presente TEG se fundamenta en el analisis de las normas legales que condicionan la
registrabilidad de las marcas tridimensionales en Venezuela, tanto en el ambito nacional como
internacional. A continuacién, se identifican los instrumentos normativos de obligado

cumplimiento que resultan aplicables a la investigacion.

2.3.1.- Normativa Internacional

a.- Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina (Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, 2000). Aun cuando Venezuela no se beneficia de los efectos del
Acuerdo de Cartagena y esta Decision no surte efectos mas que referenciales, su analisis resulta
relevante como derecho comparado y como referencia normativa de las marcas tridimensionales

en Venezuela.
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En este sentido, el articulo 134 de la Decision 486 establece que pueden constituir marcas,
entre otros signos, "las formas de los productos, sus envases o envolturas”, reconociendo
expresamente las marcas tridimensionales y el articulo 135, literal c), prohibe el registro de
aquellos signos que "consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases”, disposicion que ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en multiples Interpretaciones Prejudiciales.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA):

e Proceso 31-IP-2003: Definié las marcas tridimensionales como "aquellas que
poseen volumen, es decir que ocupan por si mismas un espacio determinado,
conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la
ocupacion de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)".

e Proceso 33-IP-2005: Precis6 que “la expresion «formas usuales de los productos»
se refiere a los tipos de presentacion habitual de los productos y no comprende
representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos”.

Esta Decision constituye un hito en la evolucién del derecho marcario regional al
incorporar expresamente, por primera vez, a las marcas tridimensionales dentro del catalogo de
signos susceptibles de registro. Su articulo 134 reconoce, sin rodeos, que las "formas de los
productos, sus envases o0 envolturas" pueden constituir marcas, mientras que su articulo 135,
literal c), establece el limite de esta proteccion al prohibir el registro de aquellos signos que
"consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases".

La jurisprudencia ha precisado estos conceptos con claridad. En el Proceso 31-1P-2003,
el Tribunal definié las marcas tridimensionales como aquellos signos que "poseen volumen" y
ocupan las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad), diferenciandolas asi de los

signos bidimensionales. Posteriormente, en el Proceso 33-IP-2005, el Tribunal detallé que la

35



expresion "formas usuales de los productos" se refiere a los tipos de presentacion habitual y no
comprende "representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos", estableciendo asi un
criterio objetivo para distinguir entre las formas registrables y las que quedan excluidas.

Esta doble precision jurisprudencial resulta fundamental porque, por un lado, define la
naturaleza de las marcas tridimensionales y, por otro, delimita el alcance de la causal de
irregistrabilidad, dejando claro que las formas peculiares o arbitrarias son, en principio,
susceptibles de proteccién marcaria.

Todo lo anteriormente explanado mantiene relevancia como derecho comparado y
referente interpretativo para el ordenamiento venezolano. En este contexto, la definicion y los
criterios desarrollados por el TJCA ofrecen un marco conceptual que permite, por via de
interpretacion sistematica y a la luz de los tratados internacionales suscritos por Venezuela,
superar las limitaciones de la norma interna y viabilizar el registro de formas tridimensionales
distintivas ante el SAPI. La distincion entre formas usuales y representaciones peculiares o
arbitrarias constituye, precisamente, el fundamento de los lineamientos que se proponen en el

presente trabajo para orientar la practica administrativa del SAPI.

b.- Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883, revisado en
Estocolmo en 1967) (CUP). En su condicion de Estado signatario del mencionado
convenio, Venezuela se encuentra vinculada por el articulo 6 quinquies, el cual consagra la
clausula telle quelle. Dicho precepto normativo dispone que toda marca de fabrica o de comercio
debidamente registrada en su pais de origen debe ser admitida y protegida “tal cual es” en los
demas paises de la Union. Esta disposicion adquiere especial trascendencia en el ordenamiento

nacional para garantizar la tutela juridica de las marcas tridimensionales de origen extranjero.
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c.- Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC, 1994), del cual Venezuela es miembro en virtud de su
pertenencia a la Organizacion Mundial del Comercio, establece en su articulo 15 que "podra
constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacién de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas". Del texto
de esta disposicion se desprende que el concepto de signo distintivo no se encuentra limitado a
categorias especificas, sino que su redaccién abierta permite comprender dentro de su ambito a
los signos tridimensionales, siempre que cumplan con la condicion esencial de la distintividad.
c.- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006, en vigor desde 2009).
Aunque este tratado no ha sido ratificado, constituye un referente del derecho comparado,
pues es el primer instrumento internacional que reconoce expresamente las marcas
tridimensionales y establece requisitos especificos para su representacion grafica.
d.- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Esta instancia tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los criterios de registrabilidad de las marcas tridimensionales
en el asunto C 218/01 (Henkel KGaA contra Deutsches Patent- und Markenamt), resuelto
mediante sentencia del 12 de febrero de 2004. Henkel habia solicitado el registro en Alemania
de una marca tridimensional de color consistente en la forma de una botella para distinguir
detergentes liquidos para lana. La oficina alemana denego la solicitud al considerar que la forma
del envase constituia una modalidad corriente de envasado para ese tipo de productos, carente
del caracter distintivo exigido por el articulo 3 de la Primera Directiva de Marcas (89/104/CEE).
Ante el recurso interpuesto, el Bundespatentgericht elevdo al TJCE varias cuestiones
prejudiciales, entre ellas, la relativa a si el envase debia equipararse a la forma del producto

cuando los bienes se comercializan normalmente envasados.

37



El TJCE establecio tres principios de particular relevancia para el examen de las marcas
tridimensionales. En primer lugar, no pueden aplicarse criterios mas severos a las marcas
tridimensionales que a otras clases de marcas (nominativas o figurativas) al momento de apreciar
el caracter distintivo. En segundo término, para los productos que se comercializan envasados
por su propia naturaleza (como liquidos o polvos), el envase debe asimilarse a la forma del
producto a efectos del analisis de irregistrabilidad previsto en el articulo 3(1)(e) de la Directiva.
En tercer lugar, el Tribunal admitié que los resultados de encuestas de reconocimiento de marca
constituyen elementos de prueba relevantes para acreditar la distintividad adquirida (secondary
meaning), aunque su valor debe ser evaluado por la autoridad nacional en funcién de las
practicas comerciales locales.

La sentencia Henkel resulta especialmente util para el ordenamiento venezolano, donde la
LPI carece de disposiciones expresas sobre marcas tridimensionales. El principio de no
discriminacién entre tipos de signos esto es, la imposibilidad de aplicar un estandar mas riguroso
a las formas volumétricas constituye un argumento sdlido para cuestionar la practica restrictiva
del SAPI, que ha negado sistematicamente estas solicitudes sin evaluar su distintividad concreta.
Asimismo, la equiparacion del envase a la forma del producto cuando el bien se comercializa
envasado ofrece una base de derecho comparado para la interpretacion del articulo 33, ordinal
6° de la LPI, pues demuestra que la prohibicion de registrar “la forma que se da al producto” no
alcanza a los envases tridimensionales cuando el producto real es el contenido. Por ultimo, la
admision de la distintividad adquirida mediante pruebas de uso como encuestas o volumenes de
venta respalda el lineamiento 6 de la propuesta, que prevé la posibilidad de acreditar el caracter

distintivo por el uso prolongado en el mercado venezolano.

2.3.2.- Normativa Nacional
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a.- Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela (1999). El texto constitucional
establece el fundamento superior de la propiedad intelectual en Venezuela. El articulo 98 dispone
que:

Articulo 98.- (Omissis)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 establezcan
la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta
materia.

La ubicacion de este precepto en la cuspide del ordenamiento juridico dota al deber
estatal de proteccién intelectual de una relevancia excepcional, cuyo rango jerarquico deberia
incentivar a los funcionarios a desplegar una aplicacion rigurosa y garantista.

b.- Cédigo Civil (1982). La norma civil sustantiva en su articulo 546 establece que:
Articulo 546.- El producto o valor del trabajo o industria licitos, asi como las producciones
del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya, y se rigen por las
leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias.

Esta disposicion constituye el fundamento civilista de la propiedad intelectual,
reconociendo las creaciones del intelecto como objeto de propiedad.

c.- Ley Organica de Procedimientos Administrativos. La actividad del SAPI, en cuanto a

organo de la Administracion Publica Nacional, se encuentra sometida a los principios y

disposiciones de esta ley. Este cuerpo normativo, constituye el marco juridico fundamental que

regula el ejercicio de la funcion administrativa. Su relevancia para el registro de signos distintivos
radica en la consagracién del debido procedimiento, la obligacion de la Administracion de

resolver expresamente las solicitudes y recursos dentro de los plazos legales (articulos 2 y 5),

asi como en la exigencia de motivar adecuadamente los actos administrativos que pongan fin al
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procedimiento, garantizando a los solicitantes el derecho a conocer las razones de una decision

denegatoria y a ejercer los recursos de reconsideracion y jerarquico previstos en su articulado.

d.- Ley de Propiedad Industrial (1956).  Constituye el cuerpo normativo fundamental que
rige la materia de marcas en Venezuela, tras la retirada de manera formal y definitiva de la
Comunidad Andina de Naciones, el bloque comercial al cual pertenecia el Pais desde 1973 y la
consecuente desaplicacion de la normativa comunitaria andina. A continuacion, se destacan las
disposiciones directamente vinculadas con la registrabilidad de las marcas tridimensionales:

e Articulo 27.-Bajo la denominacion de marca comercial se comprende 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, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa.

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

comercial.

Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada
por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o

denominacion comercial.

El articulo previamente transcrito, constituye el fundamento sustantivo para la evaluacion de
cualquier signo distintivo en Venezuela, incluidas las marcas tridimensionales, ademas establece
los elementos esenciales que debe reunir para ser susceptible de registro: (i) debe constituir un
signo capaz de ser representado graficamente; (ii) debe revestir novedad (caracter distintivo); y

(iii) debe estar destinado a distinguir los productos o servicios de su titular en el mercado.
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El articulo 30 de la LPI establece que "el derecho de usar exclusivamente una marca
registrada permanecera en vigor por el término de quince afios, contados a partir de la
fecha del correspondiente registro”. Esta disposicién consagra un plazo de vigencia de
quince (15) afios, renovable indefinidamente por periodos sucesivos de igual duracion,
siempre que el titular acredite el uso efectivo de la marca. Esta caracteristica diferencia a
las marcas de otros derechos de propiedad industrial, como las patentes, cuyo plazo es
finito y no renovable. La renovacion perpetua, sujeta al uso efectivo, garantiza la
seguridad juridica del titular y permite que el signo distintivo mantenga su vigencia
mientras cumpla su funcion identificadora en el mercado.

Boletin de la Propiedad Industrial: Constituyen documentos oficiales emitidos por el SAPI,
en los cuales se publican las solicitudes de registro y las resoluciones de concesién o
negativa. Para investigacion, resultan de especial relevancia.

Segun los articulos 54 al 57 de la ley correspondiente, el Boletin actia como el medio
oficial de publicidad y autenticacion de los actos administrativos en materia de propiedad
industrial.

A continuacion, se sintetizan las implicaciones juridicas de dicho articulado:

o Publicidad y valor probatorio: El Boletin posee fuerza de instrumento publico, lo
que otorga a sus ejemplares un valor probatorio privilegiado y convierte al 6rgano
en la fuente oficial de consulta para conocer el estado de solicitudes y concesiones
de signos distintivos.

o Eficacia juridica: A partir de la publicacion de los actos y resoluciones del Registro
en el Boletin, éstos adquieren autenticidad y plena vigencia juridica, garantizando

asi la seguridad y certeza necesarias para los titulares de derechos y terceros.
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o Principio de publicidad registral: La normativa garantiza el acceso publico a los
actos administrativos mediante la publicacion de contenidos y la actualizacion
periddica de indices de marcas y patentes, facilitando el seguimiento y la
fiscalizacion de la practica administrativa del SAPI.

Para fines de la presente investigacion, el analisis del Boletin de la Propiedad Industrial
es un método fundamental para documentar los procedimientos de solicitudes de marcas
tridimensionales, permitiendo identificar los criterios técnicos aplicados por los

examinadores y su coherencia con los estandares internacionales en la materia.

CAPITULO Il
MARCO METODOLOGICO

3.1.- Linea de Investigacion

De acuerdo con el Programa de Especializacién en Propiedad Intelectual de la Universidad
Monteavila, el presente trabajo se adscribe a la linea de investigacion Signos Distintivos. Esta
linea aborda, entre otros fendmenos, el estudio de las marcas no tradicionales y su proteccion
en el ordenamiento juridico venezolano. La investigacion se centré especificamente en las

marcas tridimensionales, analizando su viabilidad registral a partir de una interpretacion
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actualizada de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, en concordancia con los principios

del derecho marcario y los tratados internacionales suscritos por la Republica.

3.2.- Tipo de Investigacion

El trabajo se enmarco en la investigacion proyectiva, conforme a la clasificacion de Barrera
(2010), pues tuvo como finalidad el disefio y formulacion de lineamientos juridico-técnicos
dirigidos al SAPI. Este tipo de investigaciéon “propone soluciones a una situacion determinada a
partir de un proceso de indagacion; lo que implica explorar, describir, explicar y proponer
alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la propuesta” (UPEL, 2016, p. 18). En
este caso, la propuesta consisti6 en una metodologia secuencial para el examen de
registrabilidad de marcas tridimensionales, orientada a superar la practica restrictiva y

discrecional actual del SAPI.

De manera complementaria, la investigacion fue de tipo documental, ya que el proceso de
indagacion se baso en la revision, analisis e interpretacion de fuentes primarias y secundarias:
leyes, tratados internacionales, jurisprudencia del TJCA, boletines de la propiedad industrial,
doctrina nacional y extranjera, y guias de otras oficinas de propiedad intelectual. Por
consiguiente, no se requirid trabajo de campo, en virtud de que el fenédmeno orientado a la
interpretacion de normas juridicas y la construccion de lineamientos fue abordado
exclusivamente desde una perspectiva documental. Para la materializacion de la presente

investigacion, se emplearon los medios técnicos y bibliograficos disponibles.

3.3.- Diseino de Investigacion
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El disefio de investigacion adoptado fue el cualitativo, ya que, conforme a Hernandez-
Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), este enfoque se selecciona cuando el propésito es
examinar como los individuos perciben y experimentan los fendmenos que los rodean,
profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (p. 358). En este sentido,
el estudio se centr6 en la comprension dogmatica de las normas y conceptos juridicos,
empleando una aproximacion hermenéutica para analizar el sentido y alcance de los articulos 27
y 33 de la LPI, asi como la doctrina y jurisprudencia aplicables. A diferencia de la perspectiva
cuantitativa orientada a la medicién numeérica y la comprobacion de hipétesis, esta aproximacion
cualitativa permiti6 abordar el fendbmeno de las marcas tridimensionales desde un analisis
contextual y sistematico de la norma, valorando su desarrollo natural dentro del ordenamiento
juridico. Dicho proceso se rigié por una légica inductiva, pues a partir del examen particular de
las disposiciones legales y los criterios jurisprudenciales se buscé formular lineamientos
interpretativos generales, sin que mediara la cuantificacion de datos empiricos, sino la
construccion de perspectivas tedricas ancladas en la propia realidad juridica (Hernandez-

Sampieri, Fernandez y Baptista, 2014, p. 8).

3.4.- Técnicas y herramientas de recoleccion de datos

La técnica principal utilizada fue el analisis documental, entendido como el conjunto de
operaciones intelectuales destinadas a describir, clasificar, interpretar y extraer informacion
relevante de documentos escritos (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2012). Se aplicaron dos

modalidades complementarias:

e Analisis de contenido: para identificar, en cada documento, las categorias de analisis
predefinidas: (a) definicion de marca tridimensional, (b) requisitos de registrabilidad

(distintividad, representacion grafica), (c) causales de irregistrabilidad (formas usuales,
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funcionalidad técnica, descriptividad), (d) procedimiento de examen y (e) practicas
administrativas del SAPI.
e Analisis critico del discurso juridico: para examinar la argumentacion de los boletines de

la propiedad industrial y contrastar con los estandares internacionales.

Como instrumento de recoleccion de datos se disefid una matriz de registro documental. Dicha
herramienta resulta especialmente pertinente en el marco de la investigacion cualitativa, habida
cuenta de que, como sefialan Hernandez-Sampieri, Fernandez y Baptista (2014), “una fuente
muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos
pueden ayudar a entender el fenobmeno central de estudio” (p. 415). En este sentido, los
documentos legales leyes, sentencias, textos doctrinales y pronunciamientos administrativos
constituyen fuentes primarias que “proporcionan datos de primera mano” (Hernandez-Sampieri,
Fernandez y Baptista, 2014, p. 61) y permiten al investigador adentrarse en el sentido y alcance

de las disposiciones normativas objeto de analisis.

La matriz contenia los siguientes campos: (i) identificador del documento (niUmero de
boletin, fecha de publicacion, numero de resolucion, fecha de resolucion, tomo y pagina); (ii)
numero de solicitud; (iii) solicitante; (iv) clase; (v) productos de la clase; (vi) decision; (vii) base
legal (LPI); (viii) comentarios; (ix) productos que distingue; (x) descripcion de la etiqueta y (xi)
imagen referencial. Esta estructura responde a la recomendacién metodolégica de extraer y
recopilar la informacién relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigacion
(Hernandez-Sampieri et al., 2014, p. 61), asi como a la necesidad de organizar sistematicamente

el material documental para facilitar su posterior analisis e interpretacion.
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La matriz se estructurd en una hoja de calculo con el fin de optimizar la organizacién,
codificacién y recuperacion de datos, atendiendo a los principios de rigor metodoldgico
propuestos por Hernandez-Sampieri, Fernandez-Collado y Baptista-Lucio (2014) para la gestion
sistematica de informacion. Esta herramienta permitié convertir el volumen de informacién
técnica y normativa en un recurso gestionable, facilitando la extraccion sistematica de variables,
plazos y requerimientos legales. De este modo, se consolidé como un instrumento de control
riguroso, asegurando la trazabilidad y el acceso inmediato a la informacion técnica necesaria
durante el desarrollo de la investigacion.

La confiabilidad del proceso de analisis se garantizé mediante dos procedimientos:

e Triangulacion de fuentes: se contrasto la informacion proveniente de distintos tipos de
documentos (ley vs. doctrina vs. resoluciones) para corroborar o matizar los hallazgos,
asi como el sistema webpi, que es a la plataforma digital para la revision de las solicitudes
presentadas en SAPI

e Auditabilidad: se mantuvo un registro detallado de todas las decisiones de codificacion y
extraccion en un diario de investigacion, de modo que otro investigador pudiera seguir el
mismo camino.

El procesamiento de los datos se realizé de manera manual (con apoyo de procesador
de textos y hoja de calculo). No se emplearon programas estadisticos, pues el analisis fue
cualitativo. Se aplicd una categorizacion abierta inicial, seguida de una agrupacion axial de las
categorias en torno a los obstaculos y soluciones para el registro de marcas tridimensionales.

Para la materializacion de la presente investigacion, se emplearon todos los medios
disponibles orientados a la recopilacion de fuentes pertinentes al estudio de las marcas
tridimensionales y su régimen registral en Venezuela. Los medios electronicos cumplieron un

papel fundamental, particularmente los repositorios académicos institucionales de universidades
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nacionales e internacionales, asi como bases de datos especializadas en propiedad intelectual
(como Google Académico y el portal de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual).
Desde estas plataformas se accedié a trabajos de grado, articulos cientificos y jurisprudencia
relacionados con la distintividad de signos tridimensionales, el tratamiento de las formas de
envases en el derecho comparado y las causales de irregistrabilidad previstas en la LPI.

De manera complementaria, se revisaron obras doctrinales y compilaciones legislativas
disponibles en bibliotecas fisicas y digitales, asi como los materiales de estudio recopilados a lo
largo de la Especializacion en Propiedad Intelectual, especialmente aquellos vinculados a las
lineas de Signos Distintivos y Derecho de Autor. Asimismo, resulté de especial valor la asesoria
recibida de profesores con reconocida trayectoria en la Universidad Monteavila, cuyas

orientaciones permitieron identificar fuentes documentales clave.

3.5.- Presentacion y Analisis de Resultados

El presente estudio tuvo por objeto analizar la evolucién de la practica administrativa del
SAPI en materia de marcas tridimensionales, a partir del examen de las resoluciones contenidas
en los Boletines de la Propiedad Industrial. Para tal fin, se procedi6 a la revision sistematica de
un conjunto de boletines seleccionados con base en criterios temporales que permitieron
observar la transformacion de los criterios aplicados por la administracion, desde una
interpretacion inicialmente restrictiva hasta una practica mas flexible y acorde con los estandares
doctrinales y jurisprudenciales internacionales.

En primer lugar, se reviso el Boletin N° 508 de fecha 17 de noviembre de 2009, y se
analizaron de dicho documento oficial las Resoluciones: N° 1364 y 1370 de fecha 6 de noviembre
de 2009, Tomo | paginas 18 y 22 respectivamente, por constituir un punto de partida

representativo de la interpretacién limitada que, en esa época, se otorgaba a los articulos 27 y
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33.6 de la LPI. En segundo término, se examinaron los ultimos boletines de cada trimestre de
cada uno de los cuatro trimestres del afio 2025 numeros 640 (20 de marzo), 645 (9 de
septiembre) y 649 (30 de diciembre), asi como el Boletin N° 642 (29 de mayo), correspondiente
al segundo trimestre, en el cual no se detectaron solicitudes de interés para la presente
investigacion. Finalmente, se incluyeron los boletines del primer y segundo trimestre de 2026
numeros 651 (10 de marzo) y 653 (19 de mayo), a fin de verificar si la evolucién observada se
habia consolidado. La metodologia adoptada consistio en la identificacion y analisis de todas las
solicitudes que, por su descripcion o por la naturaleza del signo reivindicado, pudieran ser
calificadas como marcas tridimensionales, registrando la decision adoptada, la base legal

invocada, los productos amparados y los fundamentos esgrimidos por el SAPI.

Analisis del desarrollo de la Practica Administrativa en Materia de Marcas

Tridimensionales

1. El Precedente Restrictivo del Boletin N° 508 (afio 2009). El Boletin N° 508 evidencio
una aplicacion juridicamente inapropiada del articulo 27 de la LPI, toda vez que dicha disposicién
se limita a definir y enumerar los signos que pueden constituir una marca, sin establecer causales
de irregistrabilidad. La utilizacion de este precepto como fundamento para denegar las solicitudes
de marcas tridimensionales resultd, por tanto, un error de base legal, dado que las causales de

denegacion se encuentran previstas en el articulo 33, 34 y 35 de la misma ley.

No obstante, para evitar un entendimiento absoluto que desatienda la coherencia
normativa de la ley, es imperativo formular una excepcién cualificada a la regla anterior. En el
ambito de los lemas comerciales, el articulo 27 si opera como un fundamento juridico valido para

denegar el registro, pero no en virtud de una causal autbnoma de irregistrabilidad, sino por
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aplicacion del principio de accesoriedad que gobierna esta categoria signaria. En efecto, el lema
comercial posee una naturaleza ancilar o complementaria respecto de la marca o denominacion
comercial a la que se encuentra indisolublemente vinculado; de ahi que su existencia y validez
dependan del signo principal al que accede. Bajo esta légica, si la marca o denominacion
comercial no supera los escollos sustantivos de los articulos 33, 34 0 35 y, en consecuencia, no
logra su concesion, el lema comercial no puede surtir efectos juridicos autébnomos, pues carece
del presupuesto ontolégico necesario para su subsistencia. En tal supuesto, la denegacion del
lema legalmente basado en el articulo 27 resulta procesalmente coherente, toda vez que lo
accesorio sigue la suerte de lo principal, maxima de raigambre civil que impide la supervivencia

aislada de un signo cuyo objeto de referencia ha sido denegado registralmente.

Esta excepcidn, sin embargo, no solo no legitima la praxis administrativa criticada, sino
que la delimita y circunscribe con claridad: al ser el lema comercial un complemento inseparable
de otro signo, su suerte queda subordinada a la de este; mas dicha subordinacion resulta
ontolégicamente ajena a las marcas tridimensionales, las cuales gozan de autonomia sustantiva
y no requieren de ningun signo principal al que acceder. Por consiguiente, mientras que resulta
admisible y juridicamente fundado denegar un lema comercial por la via del articulo 27 cuando
la marca principal no ha sido admitida, extender dicha hermenéutica a las solicitudes
tridimensionales constituye un vicio de fondo que desnaturaliza el precepto y vulnera el principio
de tipicidad de las causales de denegacion. Esta incorrecta fundamentacion condujo a la
denegacion sistematica de las solicitudes, como se aprecio en los casos que se detallan a

continuacion:
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2.- Solicitud N° 2008-005692, Solicitante Ferrero S.P.A. La solicitud para proteger la forma de
un envase en la Clase 30 fue denegada bajo el argumento de que la ley solo protegia "palabras,
frases o leyendas". Dicha decision, basada en una lectura restrictiva del articulo 27 LPI., ignoro
la naturaleza del signo solicitado un envase tridimensional y contravino los lineamientos
doctrinales que reconocen la posibilidad de registrar la forma de un producto o su envase cuando
cumple con los requisitos de distintividad. En este sentido, la OMPI (2009) ha sefialado que la
falta de caracter distintivo constituye el principal motivo de rechazo de las marcas
tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes "puros", desprovistos de
signos verbales o motivos graficos. No obstante, la OMPI reconoce que la forma o el embalaje
pueden constituir una marca tridimensional, y que el obstaculo para el registro no radica en su
naturaleza, sino en la carencia de distintividad, la cual puede ser superada si la forma presenta
un caracter distintivo extraordinariamente acentuado o si ha sido usada ampliamente y durante
largo tiempo, tal como ocurre con la botella de Contrex® o el altavoz de Bang & Olufsen, citados
por dicha organizacién como ejemplos de marcas tridimensionales registradas.

2.- Solicitudes N° 2008-016997, 2008-016998 y 2008-016999 Solicitante Société des Produits
Nestlé, S.A.

Nestlé presenté tres solicitudes en distintas clases (11, 30 y 32) para proteger la misma
figura tridimensional de una cafetera. Esta estrategia suscita interrogantes en cuanto a su
adecuacion al sistema de propiedad industrial, pues sugiere un intento de extender la proteccion
de un objeto que, por sus caracteristicas funcionales y técnicas, pareceria corresponder al ambito
de las patentes, beneficiandose de la renovacion indefinida que caracteriza a los derechos
marcarios, en contraposicion con el plazo limitado que rige para las patentes. La denegacién de
las tres solicitudes, fundamentada en el articulo 27 LPI., evidencié la falta de un analisis

sustantivo sobre la distintividad del signo y la posible colisién con el ambito de las patentes.
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3.- Otros casos denegados en el Boletin N° 508. La misma linea restrictiva se aplico a las
solicitudes de N° 2003-003224 Destileria Carupano C.A. (Clase 33), N° 2003-0015981 Mars,
Incorporated (Clase 30), N° 2004-004352 Sporloisirs S.A. (Clase 3), N° 2004-011083 Alberto
Farifiez Lapioli (Clase 33), N° 2004-012784 The Procter & Gamble Company (Clase 5), N° 2004-
013859 Audi AG (Clase 12), N° 2004-015048 Agros Holding S.A. (Clase 33), N° 2004-015060
The Clorox Company (Clase 5) y N° 2005-015317 Beverage Partners Worldwide, S.A. (Clase
32). En todos estos casos, la denegacion se basd en que el signo consistia en la forma del
producto o de su envase, aplicando de manera mecanica el articulo 33.6 LPIl. No obstante, un
analisis riguroso revel6 que dicha aplicacion fue, en muchos casos, incorrecta: las solicitudes de
Sporloisirs, Farifiez Lapioli, Agros Holding y Beverage Partners buscaban proteger la forma de
un envase (botella o frasco), y el articulo 33.6 LPI excluye de proteccion "la forma y color que se
dé a los articulos o productos por el fabricante", lo que, conforme a la doctrina y jurisprudencia,
aplica a la forma del producto en si mismo, no a la forma de su envase cuando este es distintivo.
De manera similar, las solicitudes de Procter & Gamble y Audi AG versaban sobre formas que
podrian ser objeto de proteccion por patentes de utilidad, lo que justificaria su denegacion por

otros motivos, pero no por la mera aplicacién del articulo in comento.

El Cambio de Paradigma: Los Boletines Contemporaneos (2025-2026). A partir de los
boletines mas recientes (numeros 640, 645, 651, 653), se observd un giro significativo en la
practica administrativa. La administracion comenz6 a conceder registros de marcas
tridimensionales, alineandose con los estandares internacionales y reconociendo la distintividad

de ciertas formas.

51



1.- VENUS (Boletin N° 640, Resolucién N° 195, Solicitud N° 2023-009191). La  solicitud
para registrar la forma tridimensional de una bota con el término "VENUS" en la suela fue
concedida en la Clase 25. Sin embargo, la concesion resulta juridicamente insostenible: la figura
reproduce exactamente el producto que se pretende distinguir, quedando incursa en la
prohibicion del articulo 33.6 de la LPI. El fabricante elabora precisamente esas botas, por lo que
el signo se comporta como una descripcion grafica del articulo, no como un indicador de origen;

ello evidencia que el SAPI aun no ha depurado el criterio de distintividad para estos supuestos.

Este registro (2025) recuerda el caso de la cafetera Nestlé (2008), denegada; no obstante,
en esta ocasién prospero, pese a encubrir la misma intencién estratégica: sustituir el sistema de
patentes de duracion limitada por una marca renovable a perpetuidad. Ante hechos analogos, se
han esgrimido fundamentos legales antagénicos con resultados opuestos, quebrantando la
seguridad juridica y evidenciando la urgencia de los lineamientos propuestos en este Trabajo

Especial de Grado.

2.- CACIQUE (Boletin N° 645, Resolucion N° 510, Solicitud N° 2022-010652). La solicitud
para proteger la forma tridimensional de una botella de vidrio transparente en la Clase 33 fue
concedida. La botella presentaba una forma rectangular con bordes curvados, cuello alto y
elementos troquelados (un triangulo y la palabra "CACIQUE"). La concesion constituy6 un claro
ejemplo de aplicacion correcta del articulo 27 LPI., al reconocer que la forma de un envase puede

ser distintiva cuando incorpora elementos que la singularizan.

3.- BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Boletin N° 645, Resolucion N° 510, Solicitud N°

2024-000543). La solicitud para proteger la forma de un frasco en la Clase 3 fue

52



concedida. El signo fue descrito en el boletin como una "etiqueta" vocablo que, en la praxis
administrativa del SAPI, se emplea como nomenclatura funcional para designar la representacion
grafica del signo en el sistema, evitando asi que los campos queden vacios, sin que ello implique
que el objeto de proteccion sea el soporte fisico propiamente dicho; sin embargo, de la redaccion
de la solicitud se desprende que el objeto de proteccion no es la etiqueta en si misma, sino la
figura tridimensional del frasco que en ella se representa. La concesion del registro indica que la
administracién interpret6 el signo como una marca tridimensional, valorando el conjunto en su
integridad y reconociendo su distintividad, a pesar de que la solicitud empleara el término

"etiqueta" para describir el soporte de la representacion grafica.

4.- ABSOLUT VODKA (Boletin N° 645, Resolucion N° 510, Solicitud N° 2025-000319).
La concesion del registro tridimensional de la botella de Absolut Vodka en Venezuela
constituye un ejemplo paradigmatico de como el SAPI esta armonizando su gestion con la

practica internacional y las tendencias mas dinamicas del derecho marcario contemporaneo.

Este registro no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una evolucion mas amplia
de la administracion venezolana. La decision del SAPI de conceder la proteccion a la forma de
la botella de Absolut en la Clase 33 refleja una interpretacion moderna y flexible de los requisitos
de distintividad, alineada con los criterios que han sido desarrollados por instancias como la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO). Precisamente, la EUIPO, a través
de la Quinta Sala de Recurso, habia reconocido previamente que la combinacién de elementos
de la botella de Absolut especificamente su estructura rectangular, los paneles de color cobre y
la superficie con disefio le otorgaba el caracter distintivo necesario para ser registrada como

marca tridimensional. EI SAPI, al conceder este registro, no solo reconoce la distintividad
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adquirida de la forma y la singularidad de sus elementos graficos, sino que también demuestra
estar atento a los precedentes internacionales y a la evolucion de la doctrina, consolidando asi
una practica administrativa que favorece la proteccion de signos distintivos no convencionales y

se adapta a las realidades de un mercado globalizado.

5.- CHAMPAGNE PERRIER-JOUET Boletines N° 649 y N° 653 Solicitud N° 2014-019240.

El presente caso ilustra de manera clara la evolucion doctrinal y procedimental en la
practica de la administracion marcaria en Venezuela. Inicialmente, mediante el Boletin de la
Propiedad Industrial N° 649 de fecha 30-12-2025, Resolucion N° 802 de fecha 29-12-2025, Tomo
I p. 13 la solicitud destinada a proteger la configuracion de una botella cuya representacion
bidimensional pretendia el amparo de un signo eminentemente tridimensional fue objeto de una
orden de publicacion en prensa, de conformidad con el articulo 76 de la LPI. Posteriormente, en
el Boletin N° 653 de fecha 19-05-2026, Resolucion N° 285 de fecha 05-05-2026, Tomo XIX p.
18, dicha pretension fue concedida bajo el amparo del articulo 27 ejusdem. Este cambio de
postura evidencia que el érgano administrativo revis6 su criterio interpretativo, mostrando
apertura hacia la concesién de registros para signos que, a pesar de ser aportados formalmente
mediante representaciones graficas bidimensionales, poseen e imponen la naturaleza intrinseca

de una marca tridimensional al proyectar una indudable sensacion de volumen y espacialidad.

Dicha concesién encuentra su fundamento normativo en el articulo 82 de la LPI.,
disposicion que circunscribe el examen de fondo a la verificacion de las causales de
irregistrabilidad previstas en los articulos 33, 34 y 35 de la misma ley. En este orden de ideas, al
no encontrarse el signo incurso en ninguna de las prohibiciones alli contenidas, procedia su

otorgamiento. La resolucién administrativa se ajustd, asi, al marco normativo que rige la materia,
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sin que la particularidad de la representacion grafica empleada constituyera obstaculo para el

reconocimiento de su distintividad.

6.- CROCS, INC. Boletin N° 651, Resolucion N° 47, Solicitud N° 2015-015976.La solicitud
para proteger la forma de una sandalia tipo zueco Crocs en la clase 25 fue objeto de una orden
de publicacion en prensa, de conformidad con el articulo 76 de la LPI. No obstante, dicho tramite
no constituye un pronunciamiento sobre la viabilidad sustantiva del registro, sino un requisito
formal previo al examen de fondo que regula el articulo 82 de la LPI, el cual exige verificar la
concurrencia de las causales de irregistrabilidad previstas en los articulos 33, 34 y 35 del mismo

cuerpo normativo.

En el presente caso, el examen de fondo debid conducir inexorablemente a la
denegacion, toda vez que el signo se encuentra incurso en dos de las prohibiciones del articulo
33. En primer término, el ordinal 6° de dicha disposicion establece que no podran registrarse
como marcas "la forma y color que se dé a los articulos o productos por el fabricante”. La solicitud
persigue precisamente la proteccion de la configuracion externa de la sandalia tipo zueco, es
decir, la forma misma del producto fabricado por el solicitante (LPI. articulo 33, ord. 6°).

En segundo lugar, el ordinal 9° del mismo articulo prohibe el registro de "los términos y
locuciones que hayan pasado al uso general [...] cualidad o formas de los productos”. Resulta
particularmente revelador que la propia descripciéon de la etiqueta contenida en el WebPi
identifique el objeto como "especificamente una sandalia tipo zueco", esto es, una locucién que
describe genéricamente la forma y cualidad del calzado, y que ha pasado al uso comun del
consumidor para referirse a ese tipo de producto (LPI, articulo 33, ord. 9°). Al solicitar el registro

de un signo cuya descripcion coincide exactamente con la denominacion genérica del articulo, el
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solicitante revela su intencion de apropiarse de una expresion descriptiva, en franca contradiccion
con la funcién distintiva esencial de la marca.

Por consiguiente, la orden de publicacién en prensa por ser un acto formal y preliminar
no debe interpretarse como un aval a la concesion; el examen de fondo, al constatar las causales
del articulo 33, ordinales 6° y 9°, debid rechazar la solicitud. La concesion final evidencia, asi,

una aplicacion inadecuada del marco normativo.

7.- CERESCOS S.A.S. (Boletin N° 651, Resolucion N° 60, Solicitud N° 2025-008204).La

solicitud para proteger una "marca mixta tridimensional" en la Clase 3 fue concedida (articulo 27
L.P.1.). El signo consistia en una etiqueta con tres vistas de una figura que asemeja un envase.
La concesion indicd que la administracion esta actualizando su practica interpretativa,
reconociendo la posibilidad de proteger signos que combinan elementos graficos y
tridimensionales, siempre que el conjunto resulte distintivo. Esta decision evidencia una evolucion
en los criterios de examen, orientada a armonizar la gestién del SAPI con los estandares
internacionales y la doctrina contemporanea, sin que ello implique una relajacién de los requisitos
sustantivos, sino una aplicacibn mas técnica y ajustada a la realidad de los signos que

actualmente se presentan en el comercio.
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Analisis de la Evolucion Doctrinal y su Reflejo en la Practica Administrativa. El

anadlisis de los casos permitio identificar una evolucién en la interpretacion de los articulos 27 y
33.6 L.P.I. Inicialmente, la administracion adopté una postura restrictiva, denegando
sistematicamente las solicitudes de marcas tridimensionales con base en una interpretacion
literal de la ley, contraria a la doctrina y jurisprudencia internacional que ya reconocian la

posibilidad de registrar la forma de un producto o su envase.

Aplicacion incorrecta del articulo 33.6 L.P.l.: En el pasado, la administracion aplico
erroneamente dicha norma al denegar solicitudes que buscaban proteger la forma de un envase,
cuando la exclusién solo aplica a la forma del producto en si mismo. Esta aplicacion erronea fue
corregida en los boletines mas recientes.

Reconocimiento de la distintividad de las formas: La administracion reconocié que ciertas
formas pueden ser distintivas, especialmente cuando incorporan elementos denominativos o
figurativos, o cuando han adquirido distintividad por el uso.

Alineacion con la doctrina y jurisprudencia internacional: La practica administrativa actual
se ha ido alineando con los estandares internacionales que reconocen la posibilidad de registrar
la forma de un producto o su envase como marca.

Importancia de los antecedentes: Los casos de CACIQUE, ABSOLUT VODKA vy
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET sentaron precedentes relevantes que facilitaran el registro de
marcas tridimensionales en el futuro, siempre que se acredite la distintividad del signo.

En definitiva, la evolucion de la practica administrativa en materia de marcas
tridimensionales reflejé una maduracion del sistema de propiedad industrial, que se adapto a las
realidades del mercado y a los estandares internacionales, permitiendo una proteccién mas

efectiva de los signos distintivos y fomentando la innovacién y la competencia leal.
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Ahora bien, esta evolucion no ha sido exenta de deficiencias interpretativas por parte del
SAPI, que aun presenta fallas en la comprension del alcance y contenido de los ordinales 6° y 9°
del articulo 33 de la LPI. En efecto, el examen de fondo parece omitir que una marca grafica
puede resultar descriptiva de los productos que pretende distinguir, cuando la representacion del
signo coincide con la apariencia del propio articulo comercializado. Mas aun, si el signo solicitado
es el producto mismo que se pretende distinguir, su registro resulta ineludiblemente contrario a
la prohibicion del ordinal 6°, que proscribe la apropiaciéon de las formas dadas por el fabricante.
Esta incomprension del marco normativo conduce a concesiones indebidas que distorsionan la
funcion de la marca y desnaturalizan el sistema de propiedad industrial, al permitir que
solicitantes obtengan una proteccion que debiera canalizarse, en su caso, a través de otras

figuras como las patentes o los disefios industriales.

Una vez completada la recoleccion y el procesamiento, los resultados se presentaron en
dos grandes bloques:
e Resultados del analisis documental (incorporados en los Capitulos Il y V). Se
estructuraron en:
o Tabla comparativa de los criterios de registrabilidad en la normativa venezolana,
andina, mexicana y europea (Capitulo I1).

o Sintesis interpretativa de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, con sus

implicaciones para la distincion producto/envase (Capitulo V).
o Recopilacion de las practicas del SAPI a partir de los boletines oficiales (Capitulo

V).
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El analisis se realiz6 mediante la técnica de comparacion constante (Galeano, 2012),
confrontando las posiciones de distintos autores y las decisiones administrativas para identificar
puntos de consenso, disenso y vacios interpretativos. De este analisis surgieron las principales
problematicas que los lineamientos debian resolver: la aptitud distintiva del signo incluyendo su
aplicabilidad a los servicios, la distincién ontologica entre producto y envase, la genericidad o
tipicidad de la forma en el mercado, la diferenciacion entre descriptividad, sugestion y
funcionalidad técnica, y, finalmente, la determinacion de la distintividad ya sea inherente o
adquirida mediante el uso prolongado como criterio decisorio. Estas problematicas fueron
abordadas mediante una metodologia secuencial y acumulativa, materializada en los cinco
lineamientos sustantivos propuestos, precedidos de una verificacion formal preliminar y seguidos
de la fase de publicacion y oposicion.

La propuesta de lineamientos, desarrollada en el Capitulo IV, se presenté como una
metodologia secuencial estructurada en cinco lineamientos sustantivos precedidos de una
verificacion formal preliminar y seguidos de la fase de publicacion y oposicion, acompafada de
una tabla resumen que sintetiza la base legal, la accion del examinador y la decision posible para
cada etapa. Los resultados del analisis documental justificaron cada uno de los criterios
adoptados, garantizando la coherencia dogmatica y la viabilidad operativa de la propuesta.

Los resultados no se acompanaron de graficos estadisticos ni figuras complejas, salvo la

tabla de lineamientos, que se incluyé como un elemento de sintesis.
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CAPITULO IV
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1.- Analisis del Articulo 33, ordinales 6° y 9°, de la Ley de Propiedad Industrial:

Implicaciones para las Marcas Tridimensionales

Preliminar: La Doble Prohibicion del Articulo 33 (Adopcion y Registro)

El articulo 33 de la LPI constituye una norma de orden publico dentro del sistema marcario
venezolano, al establecer un catdlogo de supuestos en los cuales no podran adoptarse ni
registrarse como marcas determinados signos o elementos.

La expresion adoptarse se refiere al uso factico de un signo en el trafico comercial, con
prescindencia de todo titulo registral; mientras que registrarse alude al acto de inscripcion formal
ante el SAPI. De esta manera, el legislador ha querido impedir tanto la utilizacion de hecho como
la concesion de un derecho exclusivo sobre aquellos elementos que, por su naturaleza o funcion,
no deben ser objeto de apropiacion marcaria.

Adicionalmente, el articulo 33 cumple una funcién de barrera juridica destinada a evitar
que, mediante el registro de una marca, se terminen protegiendo materias propias de otras ramas
de la propiedad industrial, en particular las patentes de invencion. Ello se evidencia, entre otros,
en el ordinal 7° del mismo articulo —que excluye “las figuras geométricas que no revistan
novedad”-, donde se introduce el requisito de novedad, caracteristica inexorable del derecho de
patentes y no del derecho marcario. Asi, la norma impide que solicitantes eludan los requisitos
de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial) para obtener, a través del
registro de una marca tridimensional, una proteccion practicamente perpetua (renovable cada
quince anos) sobre formas o configuraciones que deberian ser de dominio publico una vez

vencido el plazo de exclusiva patentaria.
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Anadlisis del ordinal 6° Prohibicion de la Forma y Color Propios del Producto Fabricado.
Este dispone que no podran adoptarse ni registrarse como marca “la forma y color que
se dé a los articulos o productos por el fabricante, ni los colores o combinacién de colores por si

solos”.

Sentido y Alcance de la Prohibicion. La ratio legis de este ordinal radica en impedir que
el fabricante se atribuya un monopolio sobre aquellos elementos que son inherentes, funcionales
0 meramente estéticos al producto que él mismo elabora. El legislador ha comprendido que, si
se permitiera registrar como marca la forma tridimensional o el color que el fabricante le imprime
a su articulo, se estaria protegiendo el producto en si mismo, y no un signo distintivo de origen
empresarial. Ello generaria una exclusividad sobre la configuracion material del bien, con las
siguientes consecuencias negativas para el orden econoémico:

e Impedimento a la libre competencia: al quedar la forma del producto reservada a un tUnico
titular, los competidores no podrian ofrecer articulos de idéntica o similar configuracion,
aun cuando dicha configuracién responda a exigencias funcionales, técnicas o de
preferencia generalizada del consumidor.

e Confusion entre marca y producto: la funcion esencial de la marca es distinguir productos
segun su origen empresarial, no proteger el disefio industrial o la invencion. Registrar la
forma del producto como marca desvirtia esta funcion, pues el consumidor asociaria la
forma con el producto mismo y no con su procedencia.

e Vaciamiento del sistema de patentes y disefios: las formas y colores propios de un
producto, cuando son novedosos y originales, pueden ser protegidos mediante patentes
de invencion (si resuelven un problema técnico) o mediante disefios industriales (si son

ornamentales). Ambos titulos tienen una duracion limitada. Permitir su proteccion
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indefinida via marcaria frustraria el equilibrio que la administracion de la propiedad

intelectual busca entre incentivo a la innovacién y acceso al conocimiento.

Aplicacion de las marcas tridimensionales: distincion entre producto y envase.

Para los fines del presente TEG, resulta crucial precisar que la prohibiciéon del ordinal 6° no
alcanza a todas las formas tridimensionales asociadas a un producto, sino Unicamente a aquellas
que constituyen el producto mismo que el fabricante elabora y comercializa. La clave
interpretativa reside en identificar cual es el producto relevante en el trafico econémico.

e Al examinar el alcance restrictivo del ordinal 6° del articulo 33, se colige que el nucleo de
la hermenéutica juridica descansa en la diferenciacion entre la configuracion anatémica
intrinseca del bien y el contenedor comercial que lo resguarda. Cuando la volumetria
solicitada se mimetiza de forma indefectible con la mercancia elaborada por el fabricante,
la denegacion del registro se activa para salvaguardar la libre competencia; por el
contrario, si la bidimensionalidad o tridimensionalidad actua como un envoltorio accesorio
dotado de singularidad estética, el ordenamiento juridico nacional abre los canales para
el reconocimiento de su distintividad, impidiendo que el signo sea asimilado como una

mera solucion técnica genérica.

Esta distincion resulta ontolégicamente necesaria: el ordinal 6° persigue evitar que un agente
econémico monopolice la apariencia de su mercancia cuando dicha configuracién constituye la
esencia misma del producto. Por el contrario, esta prohibicion no pretende impedir el registro de
envases tridimensionales que ejercen una funcion idénea de identificacion del origen

empresarial, siempre que tales contenedores no revistan un caracter genérico o necesario;
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extremo de irregistrabilidad que corresponde ser examinado de forma auténoma bajo los

parametros del ordinal 9°.

Supuesto especifico tutelado por el ordinal 6°.

A efectos de esta investigacion, el ordinal 6° tutela aquellos casos en los que el fabricante
pretende extender su derecho marcario a las propias mercancias que elabora, con la intencién
de obtener una proteccion perpetua sobre la configuracion material de sus productos. El limite
se activa cuando la forma o color reivindicados coinciden con la identidad fisica del articulo
ofrecido al publico, de manera que conceder el registro equivaldria a otorgar un monopolio sobre

el bien en si, en detrimento de la competencia y de los consumidores.

Analisis del ordinal 9° Prohibicion de Formas de uso General o Tipicas.

Del presente se desprende que no podran adoptarse ni registrarse como marca “los términos
y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comunmente empleadas para
indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos” (LPI, Articulo

33, 9°).

La Inclusion de la “Forma de los Productos” como Categoria Prohibida. Aunque el
ordinal 9° se refiere primordialmente a signos denominativos, su texto incluye expresamente las
locuciones que indican la “forma de los productos”. En consecuencia, resulta aplicable a las
marcas tridimensionales cuando la forma pretendida es una que, por su uso generalizado y tipico
en el sector comercial, se ha convertido en la manera habitual de presentar un determinado
producto. La norma persigue evitar que un operador econémico se apropie de aquello que es

comun a todos los comerciantes del ramo, impidiendo asi la exclusién de competidores.
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Relacion con el ordinal 6° Diferencia Funcional. El ordinal 9° complementa al ordinal
6° desde una perspectiva diferenciada. Mientras que el ordinal 6° se ocupa de la configuracion
formal que el agente econémico imprime a su propio producto coincidiendo con la fisonomia del
objeto mismo, el ordinal 9° regula aquellas formas que ya se encuentran estandarizadas en el
trafico comercial, con independencia de su origen de disefio. Ambas normas convergen en el
proposito superior de preservar el dominio publico sobre ciertas configuraciones
tridimensionales, pero a través de supuestos de hecho distintos:
e El ordinal 6°: Establece una prohibicion fundada en la identidad absoluta entre el signo y
la mercancia, en virtud de que la forma propuesta constituye el producto en si mismo.
e El ordinal 9°: Instaura una prohibicién por genericidad o tipicidad formal, dado que la
configuracion pretendida es la usual, necesaria o comun para identificar a una

determinada categoria de productos en el mercado.

Para las marcas tridimensionales, la aplicacion del ordinal 9° exige un analisis factico que
parte de la siguiente interrogante: ¢ la forma cuyo registro se pretende es la forma tipica con la
que los consumidores identifican el género, especie o naturaleza del producto? Si la respuesta
es afirmativa, la forma ha pasado al uso general y no puede ser objeto de apropiacion exclusiva.
En caso contrario, si la forma es singular y no habitual en el sector, el dispositivo normativo en

cuestion, no impide el registro, siempre que se superen los demas requisitos legales.

Consecuencias econémicas de la prohibicion. Conceder el registro de formas tipicas o

genéricas como marcas tridimensionales generaria un efecto anticompetitivo analogo al proscrito

en el ordinal 6°. En este supuesto, el titular devendria en el Unico oferente legitimo del producto

64



bajo esa presentacion, lo que obligaria a los competidores a recurrir a configuraciones
alternativas o artificiales que podrian carecer de viabilidad comercial en el mercado. Asi las
cosas, tanto el ordinal 6° como el ordinal 9° actuan como salvaguardas de la libre competencia
y de los derechos del consumidor, al impedir que la exclusividad marcaria instrumentalice

practicas de restriccion comercial o0 de competencia desleal.

Funcion Integradora del Articulo 33 Frente a Abusos y Defraudaciones. En conjunto, el
articulo 33 y, especificamente, sus ordinales 6° y 9° protegen al comercio y a los consumidores
de posibles defraudaciones. Admitir el registro de la forma propia del producto (ordinal 6°) o de
configuraciones usuales y generalizadas (ordinal 9°) induciria a error al publico sobre el origen
de los bienes, menoscabaria la libertad de empresa y consolidaria posiciones de dominio
contractual o de mercado injustificadas. Por ello, la correcta aplicacion de estas disposiciones
normativas es esencial para mantener el equilibrio entre la tutela de la propiedad industrial y la
dinamica competitiva del mercado.

Los ordinales 6° y 9° del articulo 33, la LPI venezolana, leidos sistematicamente y a la luz de
los principios que rigen las marcas tridimensionales, ofrecen un marco normativo claro para
distinguir entre las formas registrables y las que no.

Tal como se desarrolld en el apartado anterior, el ordinal 6° se ocupa de la forma-producto,
mientras que el ordinal 9° veda las formas tipicas o generalizadas. De esta doble barrera se
desprende que ninguna de las dos causales impide, per se, el registro de envases
tridimensionales que posean caracter distintivo y no incurran en genericidad. Por ello, a partir de
este punto, se asumira como premisa establecida la viabilidad del registro de envases, siempre

que no se trate de la forma del producto mismo.
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En definitiva, los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI constituyen la verdadera
frontera legal entre el derecho marcario y el derecho de patentes en el ordenamiento venezolano.
Mientras que el primero impide que la forma o color propios del producto fabricado sean objeto
de apropiacion perpetua via registro de marca, desviando asi hacia el ambito de las patentes o
disefios industriales cualquier configuracion tridimensional que revista novedad y funcionalidad,
el segundo cierra el paso a aquellas formas que, por su uso generalizado o tipicidad, pertenecen
al dominio publico y no pueden ser monopolizadas por un solo agente econémico. De esta
manera, ambos ordinales operan como una barrera epistemologica que preserva la coherencia
interna del sistema de propiedad industrial, las marcas distinguen origenes empresariales, las
patentes protegen invenciones temporales. Traspasar esa frontera equivaldria a desnaturalizar
el derecho marcario y a vulnerar el principio de libre competencia, razén por la cual su correcta
interpretacion resulta cardinal para cualquier lineamiento de registro de marcas tridimensionales

ante el SAPI.

4.2.- Consideraciones Metodoldgicas Preliminares

Antes de proceder al analisis sustantivo de la solicitud de registro, el examinador debe
verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la LPl en concordancia con la
Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA). En particular, el articulo 30 de la LOPA
dispone: «La actividad administrativa se desarrollara con arreglo a principios de economia,
eficacia, celeridad e imparcialidad» (LOPA 1981, art. 30). Estos principios vinculan al SAPI en la
tramitacion de las solicitudes, imponiéndose la obligacion de resolver expresamente dentro de

los plazos legales y con estricta sujecion al ordenamiento juridico.

En este orden de ideas, el examen de registrabilidad de una marca tridimensional debera

seguir una metodologia secuencial y acumulativa, estructurada en seis fases correspondientes
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a cada uno de los lineamientos propuestos. El rechazo de la solicitud en cualquiera de las fases
impide el avance a las siguientes y debe ser motivado expresamente en la resolucion respectiva,

conforme a lo dispuesto en el articulo 18 de la LOPA.

4.3.- Metodologia Aplicacion de los Lineamientos

Verificacion Formal Preliminar.

El examinador observando que ha sido superado el examen de forma procede a realizar
el examen de fondo, en el que debera constatar que el signo tridimensional cumple con los

requisitos sustantivos de registrabilidad previstos en los articulos 27, 33, 34 y 35 de la LPI.

e Representacion grafica adecuada de la forma tridimensional, mediante vistas suficientes
(planta, alzado, perfil y perspectiva) que permitan apreciar inequivocamente su
configuracion volumétrica.

e Descripcion clara y precisa del signo, indicando expresamente si se reclama la forma del
producto mismo o la del envase, empaque o presentacion de un producto distinto.

e Especificacion de los productos o servicios conforme al Arreglo de Niza relativo a la

Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Lineamiento 1: Aptitud distintiva del signo tridimensional en el marco del principio de

especialidad

Consagrado en el articulo 32 de la LPI, delimita la proteccion marcaria a la clase de
productos o servicios para la cual se hubiere solicitado el registro. En este contexto, la aptitud
distintiva del signo tridimensional no puede apreciarse en abstracto, sino en funcion de los

productos o servicios a distinguir previsto en clase del clasificador internacional de NIZA
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La evaluacién de este requisito exige que el examinador determine si la forma solicitada
constituye una modalidad usual o funcional en el mercado para el rubro respectivo. La aptitud
distintiva es la capacidad de identificar el origen empresarial y singularizar el producto o servicio
frente a los de la competencia, por tanto, dentro del ambito especifico que el propio registro

delimita.

En el caso de los servicios, el analisis debe centrarse en si la forma tridimensional
reivindicada resulta apta para distinguir la actividad que identifica al prestador del servicio, aun
cuando la forma no se materialice en un objeto fisico, sino en el soporte, mobiliario, instalaciones
o presentacion del servicio mismo. El examinador debera verificar que la forma no sea una

modalidad usual en el mercado para la actividad de que se trate.

Corresponde al examinador declarar la concurrencia de la aptitud distintiva cuando se

cumplan las siguientes condiciones:

e La configuracion tridimensional no esta impuesta por la naturaleza del bien o
servicio ni obedece a razones técnicas propias de la categoria; y
e La forma resulta perceptible y diferenciable para el consumidor en la clase

correspondiente, ya sea como producto o como presentacion del servicio.

Lineamiento 2: Lo que Produce el Fabricante (Distincion Producto vs. Envase)

Base legal: Articulo 33, ordinal 6° de la LPI, que prohibe adoptar o registrar como marca

"la forma y color que se dé a los articulos o productos por el fabricante".

Actuacion del examinador:
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Corresponde al examinador determinar si la forma tridimensional reivindicada
corresponde al producto en si que el fabricante elabora y comercializa, o si constituye el envase,
empaque o presentacion que contiene un producto distinto. La distincion es fundamental, por
cuanto la prohibicién del ordinal 6° se circunscribe a la configuracion material del producto

fabricado, mas no a su envoltorio o presentaciéon comercial.

Metodologia concreta:

e Cotejar la descripcion del signo tridimensional con los productos listados en la solicitud,
a fin de verificar si la forma reivindicada coincide con la materialidad del bien ofrecido al
consumidor.

e Formular la pregunta rectora: ¢EIl bien que se comercializa es la forma tridimensional
misma, o se trata de algo contenido dentro de esa forma?

e Aplicar la siguiente distincion ontolégica:

o Supuesto A (Producto): Si la forma tridimensional coincide con el producto mismo
fabricado por el solicitante esto es, si constituye la materialidad del bien que se
comercializa, la prohibicién del ordinal 6° resulta aplicable y la solicitud debe ser
denegada en este punto.

o Supuesto B (Envase): Si la forma tridimensional corresponde a un envase,
empaque o presentacion que contiene un producto distinto, es decir, si el
consumidor adquiere algo contenido dentro de la forma reivindicada, la prohibicion

del ordinal 6° no opera y el examen debe continuar hacia las siguientes fases.

Criterio de decision:
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e Sila forma = Producto — Denegacion definitiva con fundamento en el articulo 33, ordinal

6°.

e Silaforma = Envase — Continuar al siguiente paso del examen de fondo.

Fundamento: Articulo 33, ordinal 6° de la LPI, que prohibe adoptar o registrar como marca

«la forma y color que se dé a los articulos o productos por el fabricante».

Actuacion del examinador:

Debe determinar si la forma tridimensional reivindicada corresponde al producto mismo
que el fabricante elabora y comercializa, o si constituye el envase, empaque o presentacion de

un producto distinto.

Lineamiento 3: Genericidad o Tipicidad de la Forma en el Mercado

Base legal: Articulo 33, ordinal 9° de la LPI, que prohibe adoptar o registrar como marca
‘los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comunmente

empleadas para indicar [...] la forma de los productos”.

Actuacion del examinador:

Corresponde al examinador investigar si la forma tridimensional pretendida constituye la
forma tipica, usual o genérica para presentar el producto o servicio en el sector comercial

venezolano, conforme a las practicas del mercado.

Metodologia concreta:
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1. Busqueda registral: Realizar una consulta en los registros del SAPI para verificar si formas
idénticas o sustancialmente similares han sido utilizadas o registradas por terceros en la
misma clase de productos o servicios.

2. Consulta de practicas comerciales: Analizar bases de datos publicas y privadas de
productos disponibles en el mercado venezolano catalogos en linea, plataformas de
comercio electrénico, publicaciones sectoriales y fuentes gremiales, a fin de determinar

si la forma reivindicada es la empleada habitualmente por los comerciantes del rubro.

Criterio de decision:

e Sila forma es tipica, usual o genérica en el sector (por ejemplo, la forma de barra para
jabon de tocador, la forma de cono para vaso desechable, o la forma rectangular para
caja de zapatos), se aplica la prohibicion del articulo 33, ordinal 9° y la solicitud debe ser
denegada.

e Si, por el contrario, la forma es inusual, novedosa, caprichosa 0 no comun en el sector,

Si la forma es genérica o tipica en el sector -~ denegacion; si la forma es singular y no habitual -

continuar al siguiente paso.

Lineamiento 4: Descriptividad, Sugestion y Funcionalidad Técnica
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Base legal: Articulo 33, ordinal 9° de la LPI (descriptividad), y la doctrina de la
funcionalidad técnica, que impide que una forma necesaria para obtener un resultado técnico sea

apropiada por via marcaria, en proteccion del interés publico y del sistema de patentes.

Actuacion del examinador:

Corresponde al examinador determinar si la forma tridimensional reivindicada:

1. describe directamente una caracteristica, funcién, uso o cualidad del producto
(descriptividad);

2. sugiere de manera indirecta una caracteristica del producto sin describirla literalmente
(sugestion o evocacion); o

3. esta impuesta por consideraciones técnicas o funcionales del producto (funcionalidad

técnica).

Metodologia concreta:

1. Evaluacion de descriptividad:

El examinador se preguntara: ; Un consumidor medio, al observar la forma aisladamente,
entiende inmediatamente para qué sirve el producto, de qué esta hecho o cual es su

funcion?

a. Silarespuesta es afirmativa, la forma es descriptiva y se encuentra alcanzada por
la prohibicién del articulo 33, ordinal 9° de la LPI, debiendo denegarse el registro.

b. Silarespuesta es negativa, el examinador pasara al siguiente paso.

2. Evaluacion de sugestion o evocacion:
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El examinador verificara si la forma requiere un esfuerzo imaginativo, una asociaciéon
cultural o un ejercicio interpretativo por parte del consumidor para vincularla con el
producto. En este supuesto, la forma es evocativa o sugestiva y, en principio, resulta

registrable (siempre que no incurra en otras causales).

Evaluacion de funcionalidad técnica:

En adicion a lo anterior, debe verificarse si la forma es necesaria desde el punto de vista
técnico o utilitario para el funcionamiento del producto. Si la forma resuelve un problema
técnico o es indispensable para el uso del producto, no puede registrarse como marca
tridimensional, pues dicho registro extenderia indebidamente el monopolio que
corresponde al sistema de patentes (proteccion temporal de diez afios en Venezuela), en
contra del interés publico. Esta barrera se fundamenta en el ordinal 6° del articulo 33, que
excluye la forma dada al producto por el fabricante, y en el principio general de no

extension del monopolio patentario.

Criterio de decision:

e Sila forma es claramente descriptiva o funcional desde el punto de vista técnico

— denegacion.

e Silaforma es evocativa, sugestiva y no funcional —» continuar al siguiente paso.
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Lineamiento 5: Distintividad (Inherente o Adquirida)

Fundamento: Articulo 27 de la LPI, que exige que la marca revista novedad (caracter distintivo).

Actuacion del examinador:

Este es el ultimo filtro sustantivo del examen y, a menudo, el mas complejo. El examinador
debe determinar si la forma tridimensional posee suficiente capacidad distintiva para funcionar
como marca, ya sea por su propia naturaleza (distintividad inherente) o por el uso prolongado en

el mercado (distintividad adquirida).

Metodologia concreta — Subfases:

1. Evaluacion de la distintividad inherente

- Comparar la forma con las formas habituales del sector (informacién que ya ha sido
recabada en el Lineamiento 4). La regla general es: cuanto mas se aleje la forma de lo que es

comun en el sector, mayor sera su distintividad inherente.

- Si la forma es original, caprichosa, arbitraria o fantasiosa (por ejemplo, una botella con
ondulaciones caprichosas que no responden a ninguna necesidad funcional, una caja con una
silueta animalistica, un envase que reproduce una forma no asociada al producto), se considera
inherentemente distintiva y el registro debe ser concedido, siempre que se hayan superado los

lineamientos anteriores.

2. Evaluacion de la distintividad adquirida (secondary meaning)

- Si la forma carece de distintividad inherente (es decir, es relativamente comun pero no

llega a ser genérica), el examinador debera dar oportunidad al solicitante de acreditar que,
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mediante el uso constante, prolongado y extendido en el mercado venezolano, la forma ha

adquirido capacidad distintiva ante el consumidor.

- La carga de la prueba recae integramente sobre el solicitante. Los medios probatorios

admisibles incluyen, a titulo enunciativo:

Declaraciones juradas y documentos que acrediten volumenes de venta en territorio

venezolano durante un periodo de al menos tres a cinco afios.

Facturas, contratos y demas documentos comerciales que demuestren el uso constante

de la forma en el mercado.

Inversiones publicitarias especificamente destinadas a asociar la forma tridimensional

con el origen empresarial del solicitante.

Encuestas de reconocimiento de marca realizadas mediante metodologias

estadisticamente validas y aceptadas en el ambito de la propiedad intelectual.

Premios, menciones o reconocimientos en medios de comunicacion venezolanos que

evidencien la notoriedad de la forma.

Dictamenes de camaras gremiales o asociaciones sectoriales que reconozcan la

asociacion entre la forma y el solicitante.

- El examinador valorara las pruebas con criterio razonable y en atencion a las
circunstancias del caso concreto. Si las pruebas son suficientes y demuestran que el consumidor
venezolano asocia la forma con un unico origen empresarial, se concedera el registro. Si las
pruebas son insuficientes, no concluyentes o no demuestran la adquisicion de distintividad, la

solicitud sera denegada.
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Criterio de decision final:

- Si se acredita distintividad inherente — registro concedido.

- Si se acredita distintividad adquirida mediante uso probado — registro concedido.

- Si no se acredita ninguna forma de distintividad — denegacion definitiva.
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4.3.1 Sintesis Metodologica Lineamientos para el examen de registrabilidad de marcas

tridimensionales ante el SAPI

funcional en el mercado para
el rubro respectivo.

Lineamiento Base Legal Accion del Examinador Decision Posible
Lineamiento 1: | Articulo 32 LPI Determinar si la forma Si es apta — continuar al
Aptitud (principio de tridimensional es apta para _ _

distintiva en el | especialidad) y distinguir productos o servicios | Lineamiento 2.

marco .del Articylo 27_LPI . en !a_l clase solicitada, . Si no es apta — denegacion
principio de (caracter distintivo) | verificando que no constituya o

especialidad una modalidad usual o definitiva.

Lineamiento 2:
Distincion
entre Producto
y Envase

Articulo 33, ordinal
6° LPI (prohibicion
de registrar la
forma del producto
fabricado)

Determinar si la forma coincide
con el producto mismo que el
fabricante comercializa, o si
constituye el envase que
contiene un producto distinto.

Si es Producto —~ denegacion
definitiva.
Si es Envase — continuar al

Lineamiento 3.

Lineamiento 3:
Genericidad o

Articulo 33, ordinal
9° LPI (términos y

Investigar si la forma
constituye la forma tipica,

Si es genéricaltipica -

inherente o distintividad
adquirida (secondary
meaning) mediante uso
prolongado en el mercado.

Tipicidad de la | locuciones de uso | usual o genérica en el sector | denegacion definitiva.
Forma general) com(_arcial vgnezolano, _ Si es singular - continuar al

mediante busqueda registral _ _

(SAPI) y consulta de practicas | Lineamiento 4.

comerciales.
Lineamiento | Articulo 33, Evaluar si la forma: (i) Si es claramente
4. ordinal 9° LPI describe directamente una o .
Descriptivida | (descriptividad) y | caracteristica del producto, | descriptiva o funcional -
d, Sugestion doctrina Qe (ii) .Ia sugiere ' denegacion definitiva. Si es
y funcionalidad indirectamente, o (iii) esta _ ‘
Funcionalida | técnica impuesta por evocativa/sugestiva y no
d Técnica cons:ideraciones técnicas 0 | funcional - continuar al

funcionales.

Lineamiento 5.

Lineamiento | Articulo 27 LPI Integrar los resultados de Si acredita distintividad
5: Decision (caracter los lineamientos previos y . N
Final sobre la | distintivo) determinar si la forma inherente o adquirida -
Distintividad posee distintividad

registro concedido. Si no
acredita ninguna forma de
distintividad - denegacion

definitiva.
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Obligacion de Motivacion de la Decision

Conforme a lo dispuesto por el articulo 82 de la LPl y el articulo 18 de la LOPA, y vista de
los lineamientos anteriormente expuestos el examinador debera emitir resolucion escrita y
motivada. La motivacion debera ser clara, congruente y suficiente, permitiendo al solicitante
conocer los criterios aplicados y ejercer, en caso de denegacioén, los recursos administrativos
correspondientes (reconsideracion y jerarquico).

La presente metodologia constituye una propuesta de estandarizacion del examen
administrativo de las marcas tridimensionales en Venezuela, destinada a dotar al SAPI de
criterios objetivos, técnicamente fundamentados y juridicamente consistentes. Su aplicacion
debera efectuarse con estricta sujecion a los principios de legalidad, eficacia, celeridad e
imparcialidad establecidos en el articulo 30 de la LOPA, garantizando la proteccion legitima de
los signos tridimensionales que efectivamente cumplan una funcion distintiva en el mercado y
evitando que el registro de marcas se convierta en un instrumento de practicas anticompetitivas

o de defraudacion del sistema de propiedad industrial.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente investigacion tuvo como propdsito central formular lineamientos
juridico-técnicos que viabilicen el registro de marcas tridimensionales ante el SAPI, mediante una
interpretacion evolutiva de los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI, orientada a garantizar
la seguridad juridica de los administrados. El analisis documental exhaustivo, la revisién del
derecho comparado y la sistematizacién de la doctrina jurisprudencial permitieron alcanzar las
siguientes conclusiones, estructuradas en estricta correspondencia con cada uno de los objetivos

especificos planteados.
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En relacion con el primer objetivo especifico, se concluye que el ordenamiento marcario
venezolano, regido de manera ultraactiva por la LPI, adolece de un anacronismo interpretativo
que dificulta el acceso al registro de las formas volumétricas. No obstante, el examen de los
ordinales 6° y 9° del articulo 33 demostrd que estas disposiciones no configuran prohibiciones
absolutas insalvables, sino mecanismos de cautela frente a la funcionalidad técnica. Por
consiguiente, el desfase normativo actual es susceptible de ser superado mediante una
hermenéutica evolutiva que armonice la praxis del érgano rector con las dindamicas del comercio
contemporaneo

Asimismo, respecto al examen del derecho comparado andino y europeo, se constato
que la adopcion de figuras como el secondary meaning y la delimitacion de la distintividad
sobrevenida fungen como herramientas eficaces para resolver los conflictos de registrabilidad.

Las experiencias analizadas demuestran que las formas tridimensionales adquieren
aptitud distintiva en la medida en que el consumidor logre identificar el origen empresarial del
producto sin asociarlo exclusivamente a su utilidad practica, lo cual ofrece un sélido fundamento
dogmatico para la formulacion de los lineamientos propuestos en esta investigacion.

En lo que respecta al segundo objetivo especifico, enfocado en el examen de las causales
de irregistrabilidad previstas en los ordinales 6° y 9° del articulo 33 de la LPI de 1955 bajo el
contraste de la praxis del SAPI frente a la jurisprudencia andina y extranjera, se concluye que:

e Del analisis del ordinal 6° queda en evidencia que su prohibicion se activa exclusivamente
cuando la forma tridimensional coincide con el producto mismo fabricado por el solicitante.

En consecuencia, dicha causal no resulta oponible a las solicitudes de registro de

envases, empaques o presentaciones tridimensionales que contengan un producto

distinto. La conclusion contraria a esto, implicaria extender la prohibicion a los envases,

lo cual carece de sustento en la letra o en la ratio legis del precepto.
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e El ordinal 9 del articulo 33 prohibe el registro de “los términos y locuciones que hayan
pasado al uso general, y las expresiones comunmente empleadas para indicar [...] la
forma de los productos”. Aunque originalmente pensada para signos denominativos, esta
disposicion se aplica también a las marcas tridimensionales cuando la forma pretendida
es la forma tipica, usual o genérica para presentar un determinado producto en el
mercado venezolano. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
(procesos 113-IP-2003 y 33-IP-2005) ha precisado que la prohibicion alcanza
exclusivamente a las “formas usuales” y no a las “representaciones peculiares o
arbitrarias”. EI SAPI ha incurrido en una interpretacion extensiva de esta causal,
denegando solicitudes sin verificar previamente si la forma es efectivamente habitual en

el sector comercial o si, por el contrario, posee singularidad.

Ambos ordinales actuan como una barrera juridica que preserva la coherencia interna del
sistema de propiedad industrial: las marcas distinguen origenes empresariales; las patentes y los
disefios industriales protegen invenciones y ornamentaciones temporales. Traspasar esa
frontera mediante una interpretacion laxa de las causales de irregistrabilidad desnaturalizaria el
derecho marcario. La correcta aplicacion de estas normas exige, en consecuencia, un analisis

casuistico, objetivo y técnicamente fundado, no una negativa automatica.

En relacion con el tercer objetivo especifico, la relevancia institucional del presente TEG
radica en el propésito de aportar al SAPI un compendio de directrices técnico-juridicas que
optimicen la evaluacion de las solicitudes de marcas volumétricas. De este modo, la investigacion
persigue demostrar la viabilidad juridica y operativa del registro tridimensional en el contexto

nacional, proveyendo a los examinadores de herramientas analiticas alineadas con las
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tendencias internacionales en la materia.

En consecuencia, se concluye que el ordenamiento juridico venezolano vigente
interpretado sistematicamente, a la luz de los tratados internacionales suscritos por la Republica
y de los principios generales del derecho marcario si permite el registro de marcas
tridimensionales. La adopcion de los lineamientos propuestos permitiria superar la incertidumbre
interpretativa que ha caracterizado la practica administrativa en esta materia, ofreciendo al SAPI

una herramienta objetiva para el examen de futuras solicitudes.

Recomendaciones
Sobre la base de las conclusiones anteriores, se formulan las siguientes
recomendaciones dirigidas al SAPI, asi como a la comunidad académica y a los agentes de la

propiedad industrial.

Para el SAPI:

La presente investigacion ha revisado la normativa vigente desde 1955 y ha analizado
resoluciones del SAPI publicadas en los Boletines de Propiedad Industrial a partir del afio 2008.
Esta revision histérica evidencia que, incluso en los casos en que se haya concedido algun
registro de marca tridimensional durante ese periodo, la ausencia de criterios unificados ha
generado incertidumbre entre los solicitantes. En tal sentido, los lineamientos desarrollados en
este trabajo podrian servir como una referencia util para reforzar la continuidad y homogeneidad
de la practica administrativa.

Se sugiere que la Direccién de Marcas pueda tomar como referencia la metodologia

secuencial expuesta en el Capitulo IV, bien para elaborar un instrumento normativo interno
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(circular, instructivo o resolucion) o simplemente para orientar el examen de futuras solicitudes.
La estandarizacion de criterios, aunque sea de manera paulatina, contribuiria a brindar mayor
confianza a los administrados.

Otra medida de utilidad practica seria la elaboracion de una guia de usuario para marcas
tridimensionales, en la que se especifiquen los requisitos formales de representacion grafica
(vistas suficientes, prohibicion de mostrar partes por separado) y los criterios sustantivos de
examen. Se recomienda que dicha guia sea puesta a disposicion del publico en el portal web
institucional del SAPI.

Finalmente, se invita al SAPI a considerar la posibilidad de revisar, mediante los
mecanismos administrativos pertinentes (consultas previas o reconsideraciones), aquellas
solicitudes de marcas tridimensionales que hayan sido denegadas con fundamento exclusivo en
la supuesta falta de prevision legal. La aplicacion de los criterios interpretativos desarrollados en
esta investigacion podria ofrecer una base sdlida para reexaminar dichos casos, sin que ello

implique necesariamente una modificacion de la normativa vigente.

Para la Comunidad Académica y los Profesionales del Derecho:

Se recomienda profundizar en el estudio de las marcas tridimensionales desde una
perspectiva dogmatica y practica, superando la vision exclusivamente literal de la LPI. En
particular, seria valioso analizar la posibilidad de impulsar, a futuro, una reforma legislativa que
incorpore expresamente los signos tridimensionales, sin perjuicio de la interpretacién evolutiva
que ya es posible realizar dentro del marco legal vigente.

También se sugiere documentar y publicar las resoluciones del SAPI en las que, tras la
consideracion de criterios analogos a los aqui expuestos, se conceda el registro de una marca

tridimensional. La difusiéon de estos pronunciamientos generaria precedentes administrativos
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utiles para orientar futuras solicitudes y para consolidar una practica mas uniforme, brindando

seguridad juridica ex func a los actos que se ajusten a dichos criterios.

La presente investigacion ha mostrado que la viabilidad del registro de marcas
tridimensionales en Venezuela no depende exclusivamente de una reforma legislativa, sino
también de una interpretacion actualizada, sistematica y técnicamente fundada de la LPI. La
consideracion de los lineamientos propuestos ya sea como referencia o como base para futuros
desarrollos normativos constituiria un avance hacia la modernizacién del sistema marcario
venezolano, el fortalecimiento de la seguridad juridica y la promocién de la innovacién comercial
en el pais. Su aplicacion, incluso con efectos ex tunc en aquellos casos pendientes de resolucion,
contribuiria a corregir desviaciones interpretativas del pasado y a garantizar la continuidad

administrativa desde la entrada en vigor de la ley.
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Revision Boletines de la Propiedad Industrial

N°| BPIN° |So|Solicita|Clase| Productos |Decis| Base Comentarios Distingue Descripcion de la Etiqueta Imagen Referencial
lici| nte clase ion | Legal
tu LPI
d
NO
1| 508 de | 20| Ferrer | 30 Café, té, NEG 27 Negar por cuanto solo Pasteleria y confiteria, chocolate y productos de chocolate, cremas para untar, helados. Consiste en una etiqueta en la cual se
fecha 17- | 08 o] cacaoy sus | ADA se da proteccion a las observa una figura tridimensional situada en
11-2009. | - | S.P.A sucedaneos; palabras, forma vertical que asemeja ser un envase. En
Resolucioé | 00 arroz, pastas frases o leyendas. En la la vista frontal se puede apreciar el cuerpo de
n N° 1364 | 56 alimenticias y ley no hay proteccion la figura o del envase que es ancho, ovalado
de fecha | 92 fideos; tapioca para marcas en la parte superior y semicurvado en la parte
06-11- y sagu; tridimensionales. inferior. El color del cuerpo de la figura
2009 harinas y descrita es claro con un borde fino en color
Tomo |, preparaciones oscuro, presentando en su parte interna una
p.16 a base de serie de lineas finas verticales u horizontales
cereales; de color oscuro. En la parte superior de esta
pan, figura se aprecia la figura ovalada que en la
productos de vista frontal presenta una franja ancha de
pasteleria 'y color claro con un borde fino en color oscuro,
confiteria; presentando en su parte interna una serie de
chocolate; lineas finas verticales de color oscuro. De la
helados vista superior podemos ver la parte superior
cremosos, de la figura ovalada en una forma completa, la
sorbetes y cual es ancha de color claro con el borde fino
otros helados; de color oscuro seguido internamente de un
azucar, miel, borde fino de color claro. El centro de la figura
melaza; es de color claro con una serie de lineas finas
levadura, de color oscuro que son de distintos tamarios.
polvos de De la vista lateral derecha podemos ver que el
hornear; sal, cuerpo del envase presenta una hendidura la
productos cual da como consecuencia que aparezca
para sazonar, encima de ella una saliente en forma
especias, semirredonda; esta saliente es de borde fino
hierbas en de color oscuro con el centro en color claro
conserva; donde se aprecia una serie de lineas finas
vinagre, verticales de color oscuro. Las tonalidades se
salsas y otros mencionan a efectos de describir el disefio y
condimentos; no se reivindican colores. Se reivindica el
hielo. conjunto descrito.
20 | SOCIE| 11 Aparatos e | NEG 27 Negar por ser cuanto el Aparatos para calentar y cocinar, aparatos para calentar leche y preparar espuma de El signo solicitado consiste en un disefio
08| TE instalaciones | ADA signo solicitado consiste | leche, aparatos para preparar bebidas, incluyendo café, té, cacao, capuchino, maquinas de tridimensional de una cafetera con
- | DES de en una café, recipientes para café y coladores eléctricos, partes y accesorios para las maquinas y | caracteristicas particulares, conformado por
01| PROD iluminacion, marca tridimensional, la aparatos antes mencionados, maquinas eléctricas, para preparar bebidas y elementos piezas circulares de color gris. Se reivindica el
508 de |69 | UITS calefaccion, cual es una figura no recargables, cartuchos, y piezas de recambio para dichas maquinas, filtros eléctricos para | conjunto descrito tal y como se aprecia en el
fecha 17- | 97 | NESTL enfriamiento, protegida por la ley de café, coladores eléctricos para café. disefio anexo, y no asi las leyendas genéricas
11-2009. E,S.A produccién de propiedad industrial o colores utilizados separadamente.
Resolucié vapor, vigente
n N° 1364 coccion,
de fecha secado,
06-11- ventilacion y
2009 distribucion
Tomo |, de agua, asi
p.18 como
instalaciones
sanitarias.
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N°| BPIN° |So|Solicita|Clase| Productos |Decis| Base Comentarios Distingue Descripcion de la Etiqueta Imagen Referencial
lici| nte clase ion | Legal
tu LPI
d
NO
3 20 [SOCIE | 30 Cafe, té, NEG 27 Negar por ser cuanto el El signo solicitado consiste en un disefio
08| TE cacaoy sus | ADA signo solicitado consiste Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; tridimensional de una cafetera con
- | DES sucedaneos; en una substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a caracteristicas particulares, conformado por
01| PROD arroz, pastas marca tridimensional, la | base de substitutos del café; chicoria; té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas | piezas circulares de color gris. Se reivindica el
508 de |69 | UITS alimenticias y cual es una figura no a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparacionesy | conjunto descrito tal y como se aprecia en el
fecha 17- | 98 | NESTL fideos; tapioca protegida por la ley de | bebidas hechas a partir de cacao; chocolateria productos de chocolateria, preparaciones y | disefio anexo, y no asi las leyendas genéricas
11-2009. E,S.A y sagu; propiedad industrial bebidas hechas a base de chocolate; confiteria, golosinas, caramelos; confiteria o colores utilizados separadamente.
Resolucié harinas y vigente. azucarada; azucar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panaderia, pan,
n N° 1364 preparaciones levadura, articulos de pasteleria; bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines;
de fecha a base de helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confiteria helada,
06-11- cereales; tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yoghurts helados; productos para la
2009 pan, preparacion de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes
Tomo |, productos de y/o confiteria helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o
p.18 pasteleria y yoghurts helados; miel y substitutos de la miel; cereales para el desayuno, hojuelas de
confiteria; maiz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz,
chocolate; pastas alimenticias, tallarines; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o
helados de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sandwich; mezclas de
Ccremosos, pastas alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya; ketchup; productos para
sorbetes y aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para
otros helados; ensalada, mayonesa; mostaza; vinagre.
azucar, miel,
melaza;
levadura,
polvos de
hornear; sal,
productos
para sazonar,
especias,
hierbas en
conserva;
vinagre,
salsas y otros
condimentos;
hielo.
4 20 | SOCIE| 32 Cervezas; NEG 27 Negar por ser cuanto el Cervezas, aguas sin gas, agua efervescente o agua carbonatada, agua tratada para el El signo solicitado consiste en un disefio
08| TE bebidas sin | ADA signo solicitado consiste | consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a tridimensional de una cafetera con
- | DES alcohol; aguas en una base de frutas o con sabor a fruta, jugos de frutas o vegetales, néctares, limonadas, sodas | caracteristicas particulares, conformado por
01| PROD minerales y marca tridimensional, la | y otras bebidas no alcohdlicas, jarabes extractos y esencias y otras preparaciones para | piezas circulares de color gris. Se reivindica el
508 de |69 | UITS carbonatadas; cual es una figura no hacer bebidas no alcohdlicas (excepto aceites esenciales); bebidas hechas a base de conjunto descrito tal y como se aprecia en el
fecha 17- | 99 | NESTL bebidas a protegida por la ley de malta, bebidas isotdnicas. disefio anexo, y no asi las leyendas genéricas
11-2009. E,S.A base de frutas propiedad industrial o colores utilizados separadamente.
Resolucid y zumos de vigente
n N° 1364 frutas; siropes
de fecha y otras
06-11- preparaciones
2009 para elaborar
Tomo |, bebidas sin
p.18 alcohol.
5| 508de |20 |DESTI| 33 Bebidas NEG | 33.6 Negada por cuanto el Bebidas alcohdlicas (con excepcion de las cervezas). Consiste en una etiqueta no enmarcada, de
fecha 17- | 03 | LERIA alcohdlicas, | ADA signo solicitado consiste tamano y de forma irregular, en la que se
11-2009. | - | CARU excepto enla observa el disefio original de una botella vista
Resolucié | 00 | PANO cervezas; forma de los envases de frente, de forma recta y uniforme, la cual
nN°1370|32| C.A. preparaciones del producto que se hace mas angosta en la parte superior.
de fecha | 24 alcohdlicas pretende comercializar
06-11- para elaborar
2009 bebidas.
Tomo |, p.
22
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6 | 508de |20 |MARS,| 30 Café, té, NEG | 33.6 Negar porque el signo No indica en el webpi Figura tridimensional en cuya parte izquierda
fecha 17- | 03 | INCOR cacaoy sus | ADA solicitado consiste en la inferior podemos ver la vista frontal de la
11-2009. | - | PORA sucedaneos; forma usual figura, la cual presenta una franja semiancha
Resolucié | 01| TED arroz, pastas del producto para la cual vertical de color blanco con los bordes en
n N° 1370 | 59 alimenticias y va de usar. color morado y verde. En la parte superior de
de fecha | 81 fideos; tapioca esta franja se ve una figura irregular que es
06-11- y sagu; ancha en su parte inferior y luego, en su parte
2009 harinas y superior, se vuelve menos ancha, formando
Tomo |, p. preparaciones asi una figura que asemeja ser triangular, de
22 a base de color amarillo o dorado con el borde interno
cereales; en color blanco. Dentro de esta figura se ven
pan, unas figuras irregulares, las cuales dan la
productos de sensacion de estar en relieve y forman la
pasteleria y figura de una cabeza de color amarillo o
confiteria; dorado con unas franjas en color blanco, de
chocolate; cuya parte superior sale una franja irregular
helados de color blanco con el borde amarillo o )
cremosos, dorado. Al lado derecho de la vista descrita Z
sorbetes y podemos ver la vista de perfil de la figura 4\
otros helados; anteriormente descrita, donde se ve el perfil
azucar, miel, de la franja de color blanco con el borde de é;
melaza; color morado y verde, que presenta en su
levadura, parte superior la figura irregular triangular
polvos de vista de perfil, de color amarillo o dorado con
hornear; sal, unas franjas internas en color blanco con
productos parte de su borde en color verde y morado. A
para sazonar, continuacion, en el lado derecho de la figura
especias, antes descrita, se observa la vista lateral de la
hierbas en figura tridimensional descrita, donde se vuelve
conserva, a ver, pero en forma lateral, la franja vertical
vinagre, de color blanco con el borde morado y verde,
salsas y otros que presenta en su parte superior la figura
condimentos; irregular triangular vista en forma lateral, la
hielo. cual es de color amarillo o dorado, en cuya
parte interna se ven unas figuras irregulares
que dan la sensacion de estar en relieve y
forman una cabeza. En la parte superior
izquierda, encima de la figura frontal descrita,
se ve la vista superior de la figura
tridimensional explicada, la cual presenta una
forma ovalada de color amarillo o dorado con
unas franjas en color blanco y unos bordes
internos en color verde y morado, asi como
unas figuras irregulares en su parte interna
media. Se reivindica el conjunto descrito.
7| 508de |20 | SPOR | 3 Productos NEG | 33.6 | Consiste enlaformade | Muestra rojigris - sin texto - figura frasco tapado. /// distinguira productos: preparaciones Botella traslucida de color gris y base plana
fecha 17- | 04 | LOISI cosméticos y | ADA representar los para blanquear y otras sustancias para lavar, preparaciones para limpiar, pulir, roja con bordes ovalados. La vista en
11-2009. | - RS preparaciones productos para desengrasar y raspar, jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para perspectiva se puede apreciar del lado
Resolucié |00 | S.A. de tocador no los cuales se ha el cabello y dentifricos. derecho de la etiqueta y el disefio frontal del
n N° 1370 | 43 medicinales; solicitado lado izquierdo de la misma. En los laterales
de fecha | 52 dentifricos no de la botella se distinguen franjas horizontales
06-11- medicinales; paralelas que forman un relieve.
2009 perfumes;
Tomo |, p. preparaciones
22 para
blanqueary
otras
sustancias
para lavar la
ropa;
preparaciones
para limpiar,
pulir y raspar.
508de |20| ALBE | 33 Bebidas NEG | 33.6 El signo solicitado Licores alcohdlicos, especificamente ron. Consiste en el disefio novedoso de una
fecha17- | 04| RTO alcohdlicas, | ADA consiste en la forma de botella de forma plana y alargada, la cual se
11-2009. | - | FARIN excepto presentar el producto hace mas angosta hacia su parte superior o
Resolucié | 01 EZ cervezas; para el cual se ha pico de la misma.
n N° 1370 | 10 | LAPIO preparaciones solicitado.
de fecha | 83 LI alcohdlicas
06-11- para elaborar
2009 bebidas.
Tomo |, p. '
22 -
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508de |20| THE 5 Productos NEG | 33.6 El signo solicitado Con marca gris azul - no texto - figura foto toalla sanitaria: productos farmacéuticos, Consiste en una figura tridimensional de una
fecha 17- | 04 | PROC farmacéuticos | ADA consiste en la forma del veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; toalla sanitaria de color gris. Vista desde su
11-2009. | - | TER & , producto que emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para moldes lado frontal, la toalla tiene una forma alargada,
Resolucié | 01 | GAMB preparaciones se solicita. dentales; desinfectantes; productos para la destruccion de animales dafinos; fungicidas, | ancha, abierta y en posicion oblicua. La toalla
nN°1370 (27| LE para uso herbicidas; toallas sanitarias esta dispuesta de manera que la parte
de fecha | 84 | COMP médico y superior se observa inclinada hacia la
06-11- ANY veterinario; izquierda. Los lados derecho e izquierdo de la
2009 preparaciones parte central de la misma tienen la
Tomo |, p. higiénicas particularidad de extenderse hacia afuera
22 para uso formando unas alas. La toalla tiene la
médico; particularidad de tener dos bordes: el primero
alimentos y es externo, rodea las alas y es de color azul
sustancias oscuro; el segundo es de color mas claro.
dietéticas Dentro de la toalla y de modo centrado se
para uso observan dos (2) figuras concéntricas. La
médico o figura externa es de color verde muy claro y
veterinario, tiene forma redondeada en sus partes
alimentos superior e inferior, mientras que sus partes
para bebés; laterales son concavas. La figura interna es
suplementos un 6valo alargado y de color azul cielo.
alimenticios Alrededor de ambas figuras se ven varios
para personas puntos de forma irregular y en las partes
0 animales; derecha e izquierda de cada ala se observan
esparadrapos, unas lineas dispuestas de manera oblicua y
material para de color gris. Se reivindica el conjunto.
apositos;
materiales
para
empastes
dentales, cera
dental;
desinfectantes
preparaciones
para eliminar
animales
dafinos;
fungicidas,
herbicidas.
10| 508 de |20 | AUDI 12 Vehiculos; NEG | 33.6 El signo solicitado Con marca en negro - no texto - grafico vistas parrilla : vehiculos y sus repuestos . Consiste en una figura tridimensional de una
fecha17- (04| AG aparatos de | ADA consiste en la forma del rejilla de radiador, de la cual se ven varias
11-2009. | - locomocioén producto para vistas diferentes.
Resolucié | 01 terrestre, el cual se solicita.
n N° 1370 | 38 aérea o
de fecha | 59 acuatica.
06-11-
2009
Tomo |, p.
22
11| 508de |20|AGRO | 33 Bebidas NEG | 33.6 Negada por cuanto la Con marca empaque en gris - no texto - grafico botella: bebidas alcohdlicas. Consiste en un disefio tridimensional en el
fecha 17- | 04 S alcohdlicas, | ADA forma del producto no cual se observa una figura de fantasia que
11-2009. | - | HOLDI excepto es semeja una botella con extremos
Resolucié | 01| NG cervezas; susceptible de redondeados y que se encuentra ligeramente
nN°1370 (50| S.A. preparaciones reivindicacion inclinada, con la particularidad de que la tapa
de fecha |48 alcohdlicas de la botella esta en forma hexagonal. Se
06-11- para elaborar reivindica el conjunto descrito anteriormente.
2009 bebidas.
Tomo |, p.
22
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12| 508de |20| THE 5 Productos NEG | 33.6 Negada por cuanto la Con marca empaque en gris - no texto - grafico botella: productos farmacéuticos, El disefio se encuentra compuesto por una
fecha 17- | 04 | CLOR farmacéuticos | ADA forma del producto no veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes figura tridimensional de un envase acoplable.
11-2009. | - (0).¢ , es (solo formulado para lactantes), emplastos, material para apositos, material para empastar | En la parte superior del envase se aprecia la
Resolucié | 01 | COMP preparaciones reivindicable los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destruccién de tapa del mismo, seguida por el cuello del
nN° 1370 | 50| ANY para uso animales dafinos, fungicidas, herbicidas. envase de forma ondulada y de menor
de fecha | 60 médico y tamario. El borde del cuello del envase se
06-11- veterinario; encuentra compuesto por unos pequenos
2009 preparaciones puntos seguidos los unos de los otros. Debajo
Tomo |, p. higiénicas se aprecian dos ondas que representan la
22 para uso profundidad del mismo. Seguidamente se
médico; encuentra, de forma ondulada y de mayor
alimentos y tamafno, el cuerpo del envase, cuya parte
sustancias inferior esta compuesta por una curvatura
dietéticas cuyo centro se encuentra inclinado hacia
para uso adentro. Se reivindica el conjunto descrito.
médico o
veterinario,
alimentos
para bebés;
suplementos ;
alimenticios
para personas :
0 animales;
esparadrapos, i
material para ke
apositos;
materiales
para
empastes
dentales, cera
dental;
desinfectantes
preparaciones
para eliminar
animales
dafinos;
fungicidas,
herbicidas.
13| 508de |20| BEVE | 32 Cervezas; |Nega| 33.6 El signo solicitado Muestra marca grafica / sin textos / dibujo figura de botella / para cervezas; aguas Consiste en el disefio de una botella de forma
fecha 17- | 05 | RAGE bebidas sin da consiste en la forma de | minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas; bebidas u zumos de frutas; siropes y | alargada, de cuello estrecho; la misma parece
11-2009. | - | PART alcohol; aguas los productos otras preparaciones para hacer bebidas. estar dividida en cuatro segmentos por medio
Resolucié | 01 | NERS minerales y y de sus envases de tres franjas. La primera, de trazo grueso y
n N° 1370 | 53 | WORL carbonatadas; de color claro, termina en el cuello, siendo el
de fecha |17 | DWID bebidas a segmento numero uno; la segunda es
06-11- E, S.A. base de frutas semigruesa, igualmente de color claro, y da
2009 y zumos de origen al segmento numero dos; la tercera es
Tomo |, p. frutas; siropes de trazo fino y oscuro, concluyendo el tercer y
22 y otras cuarto segmento. El diametro de su base es
preparaciones ligeramente mas grande que la estructura en
para elaborar si del disefo. Se reivindica el conjunto
bebidas sin descrito.
alcohol.
14| 640de |20| VENU | 25 Prendas de | Conc Calzado en general; botas. El signo solicitado consiste en una figura
fecha 20- | 23 S vestir, edida tridimensional la cual se asemeja a una bota,
03-2025. | - calzado, de color negro, cuyas vistas se presentan en
Resolucio | 00 articulos de diferentes angulos; a saber: en la primera
nN° 195 | 91 sombrereria. figura se aprecia la zona izquierda, en la
de fecha | 91 segunda figura se aprecia la zona derecha, en
13-03- la tercera figura se aprecia la zona frontal, la
2025 cuarta figura se aprecia la zona posterior, en
Tomo la quinta figura se aprecia la zona inferior en
VIIl, p. 4 donde se encuentra la suela y en la misma

observamos el término VENUS, escrito en
letra de molde minuscula de color negro, y
para finalizar, en la sexta figura se aprecia la
zona superior. Todo el disefio de la figura
tridimensional antes descrita esta conformado
por multiples lineas de formas geométricas,
curvas, rectas y abstractas. Se reivindica el
conjunto y colores descritos con
independencia del tamafio, y no asi las
palabras o términos genéricos, todo de

acuerdo a los facsimiles que se acompanan.
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15| 645de |20 |CACIQ| 33 Bebidas Conc Bebidas alcohdlicas, excepto cervezas. Consiste en la figura tridimensional en forma
fecha 09- (22| UE alcohdlicas, |edida de botella, cuyas vistas se presentan en dos
09-2025. | - excepto planos o angulos. La botella es de vidrio
Resolucié | 01 cervezas; transparente, y se presenta alargada, con
n N°510 | 06 preparaciones forma rectangular, con bordes curvados y de —
de fecha | 52 alcohdlicas cuello alto. Desde su vista frontal, se ve el
04-09- para elaborar cuello alto, la tapa y el cuerpo; la tapa se §
2025 bebidas. enrosca en el cuello alto que es angosto y se —
Tomo ensancha a medida que va bajando, E
VI, p. 84 conectandose con el cuerpo que presenta una
forma rectangular con los bordes curvados en
lineas puntiagudas. En el centro del cuerpo de |
la botella se observa un corte troquelado que
asemeja un triangulo de lineas curvas o
redondeadas y debajo del triangulo, también
troquelada, se lee la palabra CACIQUE
escrita en letra de molde, mayuscula. En la
vista lateral se aprecia la forma ovalada de la
botella, y parte del escudo y de la palabra
antes descritos. Vista desde arriba se ve la CACIQUE { |
parte plana de la tapa redonda y en la parte
inferior el fondo de la botella. Se reivindica el L
conjunto descrito con independencia del
tamano, todo de acuerdo con los facsimiles —
que se acompanan, excluyendo el color gris o ;
colores que se encuentran en el facsimil \ '
tomando en cuenta que, como mencionamos, -—
se pretende proteger una figura tridimensional
en forma de botella de vidrio transparente. La
misma se encuentra sobre un fondo blanco,
unica y exclusivamente para que se aprecien
las dimensiones reivindicadas, a saber: alto,
ancho y profundidad, por lo tanto, no se
reivindica el color blanco descrito ni el gris
arriba indicado.
16| 645de |20 | BEAU 3 Productos | Conc Perfumes; agua de tocador; agua perfumada; desodorantes personales; aceites Consiste en una etiqueta cuadrada de fondo
fecha09- |24 | TE cosméticos y | edida perfumados; aceites esenciales para uso personal; aceites para uso cosmeético; jabones en | blanco, en la que se observa un cilindro color
09-2025. | - | PRES preparaciones forma liquida; leches limpiadoras para el tocador; cremas para uso cosmético; lociones crema, que se asemeja a un frasco de vidrio,
Resolucié | 00 | TIGE de tocador no desmagquillantes; lociones para uso cosmético; cosméticos para uso personal; que tiene una forma céncava en la parte
nN°510 | 05| INTER medicinales; preparaciones cosméticas para el bafio; preparaciones cosmeéticas para adelgazar; inferior de color gris y en la parte superior es o
de fecha | 43 | NATIO dentifricos no preparaciones bloqueadores solares [cosméticos]; mascaras de belleza; gel de ducha y de color plateado conformando la tapa del
04-09- NAL medicinales; bafio; espuma de bafio; lociones para el cabello; preparaciones y tratamientos para el frasco. Se reivindica el conjunto descrito.
2025 perfumes; cabello; champus para el cabello no medicinales; lociones para después del afeitado;
Tomo preparaciones balsamos para después del afeitado.
VIII, p. 95 para
blanqueary
otras
sustancias
para lavar la
ropa;
preparaciones
para limpiar,

pulir y raspar.
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17| 645de ABSO | 33 Bebidas Conc Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas), tales como, vodka y bebidas a base de vodka. Consiste en un disefno tridimensional de una
fecha 09- (20| LUT alcohdlicas, |edida botella, en el cual se lee "ABSOLUT VODKA"
09-2025. | 25 | VODK excepto (Vodka Absoluto) en letras mayusculas, de
Resolucio | - A cervezas; color azul y trazo grueso; con la particularidad a
n N°510 | 00 preparaciones de que cada palabra esta colocada en un ( /j )
de fecha | 03 alcohdlicas nivel diferente. En la figura se observan 8 &7
04-09- |19 para elaborar vistas de la botella desde diferentes angulos;
2025 bebidas. estas vistas se presentan distribuidas en tres {2 = o o o ("
Tomo IX, niveles: en la parte superior la botella vista = = - = pa -
p.5 desde arriba, en la parte media 6 vistas de la ) ) L
botella de frente (en cada vista se gira la VookN ool " N5V T
botella mas hacia la derecha), y en la parte
inferior la botella vista desde abajo. La botella
es color gris perla, con detalles en diferentes :
tonalidades que van desde el blanco hasta el | === === ===/ leowme) o= =
negro, pasando por gris aluminio, gris acero,
gris cemento, gris plomo y gris antracita; con
la particularidad de que sobre la palabra
"ABSOLUT VODKA" hay una figura circular
de color blanco y detalles en color negro;
ademas en el cuerpo de la botella se
observan trazos irregulares de color gris acero
y blanco, que semejan texto manuscrito. Se
reivindica el conjunto anteriormente descrito y
los colores antes mencionados. No se
reivindica por separado el término "VODKA",
pero si en su conjunto y segun lo dispuesto en
la imagen.
18| 649de |20 CHAM | 33 Bebidas Orde 76 Bebidas alcohdlicas (excepto cerveza). Consiste en la imagen de una botella en dos JI TNNZIVEIINZAL EV N\
fecha 30- | 14 | PAGN alcohdlicas, | nde dimensiones, en color gris plomo y detalles en
12-2025. | - E excepto publi color negro, gris acero y grafito, para dar la 1
Resolucié | 01 | PERRI cervezas; cacio sensacion de tercera dimensién. El cuello y la i
nN°802 |92 | ER- preparaciones | nen boca de la botella son de color plateado, con !
de fecha |40 | JOUE alcohdlicas | prens detalles en color gris acero y grafito, para dar E
29-12- T para elaborar a textura y asemejar la envoltura o precinto de 3
2025 bebidas. seguridad de la botella; con la particularidad i
Tomo |, p. de que en el centro de la parte baja del cuello :
13 se observa una figura ovalada que semeja un !
sello (en colores plateado, gris aceroy |
grafito). En el cuerpo de la botella se -
observan unas figuras irregulares que i
semejan unas ramas con hojas y flores, las i
cuales cubren sobre todo el lado izquierdo del H
cuerpo de la botella; los colores para dar E
forma a los elementos citados son: gris, :
plateado, gris acero, blanco y gris grafito. Por ;
debajo de la base de la botella se observa :
una sombra color gris ceniza, para robustecer
la sensacion de tercera dimension de la
botella. Se reivindica el conjunto
anteriormente descrito y los colores antes
mencionados.
19| 651de |20|CROC | 25 Prendas de | Orde 76 Prendas de vestir para adolescentes y nifos; especificamente ropa infantil, ropa para nifos | La marca consiste en la forma de una pieza
fecha 10- | 15| S, INC vestir, n de pequeios, ropa para escuela primaria, ropa de dormir para nifios, traje de bafos para de calzado, especificamente una sandalia tipo
03-2026. | - calzado, publi nifos. zueco. El disefio presenta una puntera
Resolucié | 01 articulos de | cacié cerrada y redondeada con varios orificios
nN°47 |59 sombrereria. | nen circulares, una suela gruesa y una correa para
de fecha | 76 prens el talén que se extiende desde el cuerpo del
24-02- a zapato. La marca se presenta como un dibujo
2026 en color negro. Se reivindica el signo en su
Tomo |, p. conjunto composicion, elementos figurativos,
8 distribucion, efectos de sombreado y colores
con independencia del tamafio o
proporciones, manteniéndose la disposicion y
particularidades indicadas.
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20| 651de |20| The 32 Aguas Orde 76 Aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Se describe una figura tridimensional en
fecha 10- | 16 | Coca- mineralesy | nde siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Bebidas no alcohdlicas, llamadas, forma de una botella, la cual se puede ver en
03-2026. | - | Cola otras bebidas | publi bebidas ligeras; siropes y concentrados para la elaboracion de bebidas. varios angulos, dividida en dos partes: la
Resolucié | 01 | Compa sin alcohol; | cacio superior se aprecia con un disefio de lineas - o =
nN°47 | 86 ny bebidas a nen horizontales; la parte inferior se aprecia con — = =
de fecha | 87 base de prens diversas lineas curvas, largas y cortas en
24-02- frutas y a diferentes posiciones. En la parte inferior se e —
2026 zumos de observan dos figuras circulares; la figura —
Tomo |, p. frutas; siropes izquierda se observa con dos circulos, uno | '
20 y otras dentro del otro, que representa la tapa de la NN By OIS bean lad
preparaciones figura de la botella, y la figura derecha se \\§’ ‘;,/7'/ \‘%”' \Cf-\“/
para elaborar aprecia por una figura circular interrumpida L % s m
bebidas. por cinco pequefias figuras abstractas dentro PN\ 77§ | VO
Bebidas no de ella; esta representa la parte inferior de la
alcohdlicas, botella. Se reivindica el conjunto descrito con o
llamadas, independencia del tamanio, todo de acuerdo a , \ //
bebidas los facsimiles que se acompafian. No se O \
ligeras; reivindican los colores descritos. N
siropes y
concentrados
para
la elaboracion
de bebidas.
21| 651de |20| CERE 3 Productos | Conc| 27 Aceite para uias, aceite regenerador para cuticula, adhesivos para fijar ufia, bases para |La marca mixta tridimensional cuyo registro se
fecha 10- | 25 | SCOS cosméticos y | edida unas, brillo para ufas, cola para fortalecer las ufias, cremas para las ufas, dilusor de solicita esta representada en una etiqueta de
03-2026. | - | S.A.S. preparaciones esmalte, removedor de cuticula, disolvente para quitar esmalte, endurecedor de ufas, fondo color blanco, en la cual se aprecian tres
Resolucio | 00 de tocador no esmalte de unas, lacas para las ufias, pegamento para las uias, quitaesmalte, ufias (3) figuras verticales en tres diferentes vistas.
nN°60 |82 medicinales; artificiales para uso cosmético, base de maquillaje, polvo compacto, rubor, iluminador,
de fecha | 04 dentifricos no sombras para ojos, delineador de ojos, mascara de pestanas, lapiz para cejas, gel para La primera vista corresponde a la frontal o
05-03- medicinales; cejas, lapiz labial, brillo labial, balsamo labial y delineador de labios. anverso, la cual tiene plasmada en la parte
2026 perfumes; inferior la letra M en mayuscula y con doble
Tomo XI, preparaciones trazo; asimismo, se observan dos lineas
p. 32 para ovaladas que salen desde el centro de la letra
blanqueary M (pero no directamente de ella) y que
otras terminan en la parte superior de manera recta
sustancias y no ovalada, al tiempo que se observa una
para lavar la linea a cada lado internamente, las cuales no
ropa; llegan hasta el borde de la figura, sino que
preparaciones alcanzan un poco mas de la mitad de esta.
para limpiar,

pulir y raspar.

La segunda vista, posterior o reverso, esta
disefiada con cinco (5) lineas verticales,
siendo la central la de mayor tamafio sin

llegar al borde de la figura; a sus lados se

aprecian dos lineas mas pequefas y, al lado
de estas, dos lineas aun mas pequenas, para
un total de cinco lineas.

La tercera vista, lateral o de perfil, permite
apreciar el detalle del borde inferior curvo,
observandose también la letra M en
mayuscula con doble trazo, asi como las dos
lineas ovaladas que salen del centro de la
letra M sin tocarla. Ademas, se observan las
cinco lineas que disefan la silueta, las cuales
van de menor a mayor sin rozar el borde
superior; la primera es de menor tamafio que
la segunda, y la segunda es menor que la
tercera (que es la linea del centro y la de
mayor tamafio), todas sin tocar el borde
superior. En la parte superior de esta vista
lateral o de perfil se observa lo que seria una
suerte de cuadrado con un lado ovalado y un
doble borde con un circulo pequefio en su
centro. Tanto las lineas como la letra M se
presentan en color negro.

Se reivindica el conjunto descrito y los colores
sefalados de acuerdo al facsimil que se
acompana.
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22| 651de |20 | BEAU 3 Productos | Conc| 27 Perfumes; agua de tocador; agua de colonia; desodorantes personales; aceites Consiste en una etiqueta cuadrada con fondo
fecha10- [ 25| TE cosméticos y | edida perfumados; aceites esenciales para uso personal; aceites para uso cosmético; jabones blanco. En el centro de esta se observa una
03-2026. | - | PRES preparaciones liquidos; leches limpiadoras para uso higiénico; cremas cosméticas; lociones figura que asemeja ser un frasco de vidrio. La
Resolucié | 01| TIGE de tocador no desmagquillantes; lociones para uso cosmético; cosméticos para uso personal; preparados figura presenta una estructura irregular y
nN°60 | 13| INTER medicinales; cosméticos para el bafio; preparados cosméticos para adelgazar; preparados para asimétrica, compuesta por multiples
de fecha | 71 | NATIO dentifricos no bronceado [cosméticos]; mascarillas de belleza; gel de ducha y bafio; espuma de bafio; superficies poligonales planas (triangulos y
05-03- NAL medicinales; lociones capilares; preparados y tratamientos capilares; champus capilares no medicinales; | cuadrilateros) que son lisas, brillantes y de un
2026 perfumes; lociones para después del afeitado; balsamos para color gris claro uniforme. Los bordes entre las < ;'
Tomo XII, preparaciones superficies son marcados y rectos, creando
p. 80 para una textura facetada. El objeto esta inclinado,
blanqueary con su lado izquierdo apareciendo
otras ligeramente mas curvo hacia afuera, mientras
sustancias que el lado derecho es mas recto y vertical.
para lavar la En la parte superior central del objeto se
ropa; aprecia un elemento tubular vertical, de color
preparaciones gris oscuro, que parece ser la tapa del frasco.
para limpiar, Se reivindica el conjunto descrito con sus
pulir y raspar. colores.
23| 653de |20 |CHAM | 33 Bebidas Conc| 27 Bebidas alcohdlicas (excepto cerveza). Consiste en la imagen de una botella en dos
fecha 19- | 14 | PAGN alcohdlicas, |edida dimensiones, en color gris plomo y detalles en
05-2026. | - E excepto color negro, gris acero y grafito, para dar la J7 TN IWELT NSV R W N
Resolucié | 01 | PERRI cervezas; sensacion de tercera dimension. El cuello y la
nN°285 |92 | ER- preparaciones boca de la botella son de color plateado, con
de fecha |40 | JOUE alcohdlicas detalles en color gris acero y grafito, para dar
05-05- T para elaborar textura y asemejar la envoltura o precinto de
2026 bebidas. seguridad de la botella; con la particularidad
Tomo XIX de que en el centro de la parte baja del cuello
p. 18

se observa una figura ovalada que semeja un
sello (en colores plateado, gris aceroy
grafito). En el cuerpo de la botella se
observan unas figuras irregulares que
semejan unas ramas con hojas y flores, las
cuales cubren sobre todo el lado izquierdo del
cuerpo de la botella; los colores para dar
forma a los elementos citados son: gris,
plateado, gris acero, blanco y gris grafito. Por
debajo de la base de la botella se observa
una sombra color gris ceniza, para robustecer
la sensacion de tercera dimension de la
botella. Se reivindica el conjunto
anteriormente descrito y los colores antes
mencionados.

93



