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Resolucién N° 3 1 U 38 ot
Ref. Expediente N° 13 — 275677
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion N°m8756vde 27 de febrero de 2015, la Direcci6n
de Signos Distintivos declaré-fiindada la oposi presentada por PROMOTORA
APARTAMENTOS DANN S.A, fundémentada el el,"hteral a)-del articulo 136 de la
Decision 486 de la @om:smn de la Comunldad An egoé el registro de la marca
nominativa RITZ-CARLM N, solicitada por THE RlTZ—CARLTON HOTEL COMPANY,
L.L.C., para dlstmgulr : ”seguros operac:ones ﬁnanc:eras operac:ones monetarias;
negocios lnmoblllar/os Pparticularmente; serwc:os relac:onados conJa cempra;.y venta;
mformac:on arrend mlento administracion; ¢

Yy aC/ones benéficas”, servicios
comp ndldos*enfla !clase,,36-de Ia Clasmcamén Intemamonal de Niza.

: Que%me ante escrito presentado denwo del término y con el lleno de los
2ga Ies la Isolicitante THE RITZ- CARL;, ‘ON HOTEL COMPANY, L.L.C.,
ecurso de apelacién en contra: e Ia Resolucion mencionada en eI
consndera o;pnme’mi con el objetivo de que se revoque con fundamento en los
. m?nfas \

‘ .) ollcn‘oi ri i:)etuosamente asu Despacho rev1§ar nuevamente y con
mayor deten/m/ento los argumentos q ginaron.. Ia negacion de la
marca sollcn‘a a por mi mandante, pues cons:deramosmque existen
squCIentes elementos para concluir que Ia marca solicitada. NO 88 /

, ¥ que por tahté
las marca$ puéden coexistir en el mercado sm riesgo de: confuszon./ .

(..) Que la marca solicitada se compone de (2) expresiones,
correspondientes a “RITZ” y “CARLTON” y no dnicamente de la palabra
“CARLTON". (...)

(...)JQue adicionalmente las palabras “RITZ” y “CARLTON” se encuentran
acompafiadas de un guion en la mitad lo cual sugiere que se trata de una
expresion inescindible y que por tanto, sera apreciada por el consumidor
en su totalidad. (...)

(..) Que las marcas opositoras no se encuentran compuestas
exclusivamente por la expresion “CARLTON’ sino que se acompafian de
otros elementos que hacen de los mismos conjuntos marcarios aiun mas
distintivos y que por tanto se alejan de la actual solicitud de registro.
Particularmente resaltamos que las marcas mixtas opositoras cuentan con
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una grafia particular, un recuadro de fondo azul que contiene una letra “D’,
acompafiada de dos lineas verticales, y una horizontal que se asemeja a
la letra “H”, la cual tiene la figura de una corona en su parte superior. (...)

(...) En consecuencia, no existe duda que el anélisis efectuado por la
Direccion de Signos Distintivos no atiende la regla de la impresion en
conjunto, pues se limita a sefialar que se reproduce la expresion
‘CARLTON’, pero se ignoran los demas elementos RELEVANTES que
incluye la marca solicitada, que son plenamente percibidos por un
consumidor del sector, procediendo simplemente a forzar similitudes
donde en realidad no existen, las cuales desnaturalizan el verdadero fin y
utilidad del derecho marcario. (...)

(...) Desde el puhto de vista visual, debe tenerse en‘ouenta que la marca
solicitada se -encuentra compuesta por (2) palabras que forman un
conjunto inescindible correspondiente a RITZ-CARLTON. (...)

(...) Por tanto, la particular unién de sus elementos, hace que la mismano
sea una reproducaon de las marcas previamente reglstradas sino por el
contrario que se trate de un signo distintivo, Ayue ‘como indicamos
previamente - no “serd objeto de confus:on e por parte de ningun
consumldor( )

(...) Conceptualmente, las marcas tampoco pueden ser relacionadas pues
estas son exp;g(gsidnes de fantasia, donde cada conjunto marcario es el
resultado del ingenio propio de sus titulares, lo que les da el carécter
distintivo suficiente para coexistir en el mercado. (...

(...) Todos los argumentos expuestos a lo largo del presente memorial nos
llevan a concluir que la marca propuesta RITZ-CARLTON si esta dotada
de la suficiente distintividad tanto intrinseca como ‘extrinseca para acceder
al registro e identificar servicios de la Clase 36 Internacional, pues la
combinacion de sus elementos permite la individualizacion de la misma en
el mercado (.. )

80 del Codlgo de Procedimiento Administrativo ydelo Contencioso Admlnlstrétlvo es
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y Ias que ‘aparezcan
con motivo del recurso. ‘

T

-

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en. ’ekl*’é"}"tﬂicu{b’136, literal a) de la
Decision 486, no podran registrarse como marcas.aquellos signos que:

“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o0 registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusién o de asociacion’.

QUINTO: Que de acuerdo con la disposicién andina citada, para que el registro de
una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incursa en los siguientes
supuestos de hecho que darian lugar a su negacion:

i) Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a uno previamente
solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su
diferenciacién.
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ii) Que exista conexion competitiva entre los productos o servicios
identificados por la marca solicitada a registro y la previamente sohmtada o]
registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos, asi
como la relacién entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea suficiente
para generar un riesgo de confusiéon o de asociacion, que se entiende debe recaer en
los consumidores.

Asi, este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su
escrito desvirtuan los elementos de juicio adoptados por la Direccion de Signos
Distintivos y los fundamentos juridicos—-que-se_ aphcaron para motivar el acto
administrativo recurrido, y que’ la’ Delegatura nestai ;‘stancua no considera conformes

a derecho. /
. ,,,r“““' T

P
En efecto, estla{BeIegatuf%b,mmde Y, por o

el Apelante, ciando se/ ala en su escrito Io\‘3|gmente

/ nf .
“.)Si el examinador en efecto hubiefa k) ec:ado Ias M
ra conclu:éioque las mismas no's ]

\exp 'SIOI‘I ine cmd/ble Y que por tanto, . !sera apreCIada por el consumidor
en totalldacf ( ) ' “““ “ "

exc/us:vamenfe por la expresion “CARL TON” sino que .se acompafian de
otros element sique hacen de los m/smos con/untos marcanos aun‘mas
dlstlnt/vos y que por tanto se alejan d \ :

acompanada el dos lineas verticales, y una honzontal que. se a’ééme;a a
la letra “H”, la cual tiene la figura de una corona en su parte” per/or (...)

Direccion de Signos Distintivos no atiendéxla-regla a de la impresion en
conjunto, pues se limita a sefialar que se reproduce la expresién
‘CARLTON’, pero se ignoran los demés elementos RELEVANTES que
incluye la marca solicitada, que son plenamente percibidos por un
consumidor del sector, procediendo simplemente a forzar similitudes
donde en realidad no existen, las cuales desnaturalizan el verdadero fin y
utilidad del derecho marcario. {(...)

(...) Desde el punto de vista visual, debe tenerse en cuenta que la marca
Solicitada se encuentra compuesta por (2) palabras que forman un
conjunto inescindible correspondiente a RITZ-CARLTON. {(...)

(...) Por tanto, la particular unién de sus elementos, hace que la misma no
sea una reproduccion de las marcas previamente registradas, sino por el
contrario que se trate de un signo distintivo, que como indicamos
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previamente no sera objeto de confusién por parte de ningin
consumidor.(...)

(...) Conceptualmente, las marcas tampoco pueden ser relacionadas pues
estas son expresiones de fantasia, donde cada conjunto marcario es el
resultado del ingenio propio de sus titulares, lo que les da el caracter
distintivo suficiente para coexistir en el mercado. (...)

(...) Todos los argumentos expuestos a lo largo del presente memorial nos
llevan a concluir que la marca propuesta RITZ-CARLTON si esta dotada
de la suficiente distintividad tanto intrinseca como extrinseca para acceder
al registro e identificar servicios de la Clase 36 Internacional, pues la
combinacion de sus elementos permite la individualizacion de la misma en
el mercado (...)".

Esta Delegatura considera que si bien los signos comparados comparten cierta
semejanza, al compartir la expresion CARLTON, analizandolos en su conjunto tal y
como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con
elementos adicionales que generan que al ser pronunciados'y transcritos produzcan
una impresion totalmente diferente en el consumidor y-én caso de coexistencia no
generarian riesgo de confusnon ni de asociacion; y por con3|gu|ente no se encuentra
incurso en la causal de |rreg|strab|I|dad contenlda en €l articulo 136 literal a) de la

Decisién 486 de la Comunidad Andina.
Finalmente es de notar que, no existen nuevos supuestos de hecho ni otras razones

de derecho que generen la necesidad de estudiar situaciones diferentes a las ya
analizadas.

5

En mérito de lo expuesto, \

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Revocar la decision contenida en la Resolucion N°
27 de febrero de 2015, proferida por la Direccién de Signos Distintivos.

<

ARTICULO SEGUNDO. Declarar infundada la - oposicion r,préfSéﬁriiada por
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A. P

w
o

ARTICULO TERCERO. Conceder el registro de I‘ama’rca:'_ (

La marca nominativa : RITZ-CARLTON

Para distinguir . “Seguros; operaciones financieras: operaciones
monetarias; negocios inmobiliarios, particularmente;
servicios relacionados con la compra y venta;
informacién; arrendamiento, administracion; alquiler;
corretaje de apartamentos, condominios,
propiedades de tiempo compartido y bienes
inmuebles de todo tipo e instalaciones y servicios
relacionados con los mismos: financiacion
inmobiliaria: servicios de tarjetas de crédito: emision
de tarjetas de crédito; recaudacion de fondos de
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caridad y entrega de fondos para organizaciones
benéficas”, servicios comprendidos en la clase 36 de
la Clasificacién Internacional de Niza.

Titular . The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.
Domicilio _ . Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América.
Direccién : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817,

Estados Unidos de América.

Vigencia : Dlgz,(10) -afios- -con Ados a partir de la fecha de la

ARTICULO CUARTO. Asignar niiinero de*’
inscripcién en eI/reglstrOfdé la Propledad Indu tnal.ja

‘i‘l*dergc;ﬁb concedido, previa

\

APARTAMENTOS D: INN S.A. parte OPO.": garidoles Copla de la misma, y
advirtiéhdoles que cor;}réxella no procedeff S0 alg

0 L %moez

te. elegado para la Propiedad Industrial

Proyectado por; ~JSGS§

Apoderados: LAURA MICHELSEN NINO
JESUS MENDEZ BERMUDEZ
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