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F/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS
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REPUBLICA DE COLOMBIA .
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

ResolucionN° 3 1 () 40 ===
Ref. Expediente N° 13 — 275679
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 Resolucién.N>-8737.de 27 de febrero de 2015, la Direccién

de Signos Distintivos declaro‘fundada la opoSmIon presentada por PROMOTORA
APARTAMENTOS DANN S A, fundamentada en el hteral a) del artlculo 136 de la

L.L.C., para dlstlngwr[;vserv/aos de restauraCIOn (al:mehtac:on) hospedaje temporal

part/cularmente serv{

e”FeseNa de alojamiento en

de incentivo de premios”,

. 7 A
funC/ones sociales paramcas:ones especidles; serwa
hoteles serwc:os de hotg_ es que ofrecen un prog

iaTits escHto presentado dentﬂ del término y con el lleno de los
3 isolicitante THE RITZ-CARLlTON HOTEL COMPANY, L.L.C.,

_ f apelaciéon en contra| de laj Resolucién mencionada en eI
conS|derando pnme’ro con el objetivo de que se\' evoque con fundamento en los
sngwentes argumenfo<: ,; W\

rrrrrr

“.. ) SO/ICII’O rLSpetuosamente asu Deaspacho ‘revisar nuevamente y con

n‘;ayor deten/mlento los argumentos que ong/naron la negacién de la

marca. soIICItada por mi mandante, pues conSIderamos que existen

suﬂc:entes elen%entos para concluir que la arca soﬂc:tada NO. es

confundlble ‘co §;/as marcas fundamento delao osicién, y que p /taﬂt6'7
(

las marcas pueden coexistir en el mercado sin nesgo de confusién: )

N
as marcas en con]unto

(...) Siel exan!tnador en efecto hubiera aprecrad
hubiera concluido que las mismas no son cconfundi s
mismas pueden ser diferenciadas por /os consum/doresd s ).~

(..) Que la marca solicitada se cémpone—de (2) expresiones,
correspondientes a “RITZ” y “CARLTON” y no Gnicamente de la palabra
‘CARLTON’. (...)

(...) Que adicionalmente las palabras “RITZ” y “CARLTON’ se encuentran
acompariadas 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 ain mas
distintivos y que por ftanto se alejan de la actual solicitud de registro.
Particularmente resaltamos que las marcas mixtas opositoras cuentan con
una grafia particular, un recuadro de fondo azul que contiene una letra “D”,
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acompariada 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 impresién 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 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, Ia"”ﬁarticular union 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
previamente no sera objefo de confusion por parte de ningun
consumidor.(...) N ’ e
(...) Conceptualmente, las marcas tampoco pubdén 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 esté4 dotada
de la suficiente distintividad tanto intrinseca com'q extrinseca para acceder
al registro e identificar servicios de la Clase 43 Internacional, pues la
combinacion de sus elementos permite la individualizacién de la misma en
el mercado (...).

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacién interpuesto, segun ¢ el*amculo
80 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admlmstratlvo es
preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan
con motivo del recurso. A

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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
0 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 disposiciéon 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
diferenciacion.
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i) Que exista conexion competitiva entre los productos o servicios
identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada 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 confusion 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 Direcciéon de Signos
Distintivos y los fundamentos jurldwcoswque_ se_aplicaron para motivar el acto
administrativo recurrido, y que"la Delegatura n esta mstanCIa no considera conformes
a derecho. ‘

N
En efecto, esta lelegatufa’*%mmde Y, por. lo: anto
el Apelante, cuand{o senala en su escrito Iqsngwente

m;smas pueden ser%g\/ferenaadas por Ios consu It

de (2) expresiones,
nicamente de la palabra

/‘.._ |

(-..)Que adl "lonalmente las palabras “RITZ”);/ ‘CARLTON” se encuentran
1z:v"c“ompaﬁadas de un guion en la mitad lo cua ,uglere que se trata de una
k‘expreS/on meécmd/ble y que por tanto, sera apreCIada por el consumidor
en su totalidad ( )

¢

~ /ai | marcas opositoras no s encuentran compuestas
excluswamentie por la expresion "CARL TON” sino que se acomparian de
otros elementos que hacen de los mismos conjuntos marcanos-aun-mas
d/st/nt/vos y q’ue por tanto se alejan de ual solicitud de reglstro
Partlcularmente ?esaltamos que las marcas mlxtas' opos:toras cuentan con
una graf/a partlcu/ar un recuadro de fondo azul c que contiene una letra/D”
acomparniada de| dos lineas verticales, y una honzontal que. se Semeja a
la letra “H”, la clial tiene la figura de und corona en Der

(...) En consecuencia, no existe duda que 7ISIS¥efeCfuadO por la
Direccién de Signos Distintivos no atiend&<la a de la impresién en
conjunto, pues se limita a sefialar que se reproduce la expresion
“CARLTON’, pero se ignoran los deméas 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 confusion 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 43 Internacional, pues la
combinacion de sus elementos permite la individualizacion de la misma en
el mercado (...)".

Esta Delegatura con5|dera que si bien los signos comparados comparten cierta
semejanza, al compartlr la expresién CARLTON, analizandolos en su conjunto tal y
como debe realizarse su examen, se encuentra que cada uno de ell s.cuenta con
elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y anscritos produzcan
una impresion totaimente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no
generarian riesgo de confusion ni de asociacion; y por ‘consiguiente no se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en eI articulo 136 literal a) de la
Decisiéon 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 estudlar situaciones diferentes a las ya
analizadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 8737 de
27 de febrero de 2015, proferida por la Direccién de Signos Distintivos. 2

PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A. _

e
-

ARTICULO TERCERO. Conceder el registro de la maur;ca:'_/'__v e

La marca nominativa : RI|TZ-CARLTON

Para distinguir . “Servicios de restauracion (alimentacion); hospedaje
temporal, particularmente: servicios de hoteleria,
restauracion, catering, bar y salén; servicios de
complejos turisticos y de alojamiento; provision de
instalaciones de uso general para reuniones,
conferencias y  exhibiciones;  provision de
instalaciones para banquetes y funciones sociales
para ocasiones especiales; servicios de reserva de
alojamiento en hoteles; servicios de hoteles que
ofrecen un programa de incentivo de premios’,
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servicios comprendidos en la clase 43 de la
Clasificacion 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 : Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la
presentew resol;u(-:i().n‘.,~~

de la pr
CARLTON/HOTEL[ACOMPANY L.L.C.,\ parte s0
ENTOS Dy |

Proyectado por; - .

URA MICHELSEN NIRO
sus MENDEZ BERMUDEZ

Apoderados:
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