¢ Industria y Comercio TODOS PORUN
r/SUPERI_NTENDENCIA NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EDUCACION
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 5 0 ) 4 3---
Ref. Expediente N° 14-144285

Por la cual se resuelve un recurso de apelacién

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

CONSIDERANDO

e 55NN, )

PRIMERO: Que mediante Resolucaon N 1 i de 20 "de. abril de 2015, la Direccion
de Signos DIStIntIVOSw‘negO el regtstr‘owd]la, marca mlxta CAFE ESPECIAL
CAMPANARI sohcﬂada por ORLANDOg IERRO ]VELASQUEZ para distinguir

“‘café, té, cacao/ y/ 'sucédaneos del “‘cafe, arroz; tapioca y sagu harinas y
preparaciones’ 4 basef e’cereales pan, productos depastelerla y.confiteria; helados;
azucar, m/eI’ jarabe de melaza; levadura, polv omear sal,.rmostaza,@vmagre
salsas (cond/mentos) espec:as hielo”, producto comprend' 6 en-la clase 30 de la
Clasifi cacnon Internaélo‘nal de Niza, por conS|d rar que,as ficuentra incursa en la
causal de |rreg|strab|I|dad consagrada enf’ e f.sartlculo 136 de la decisién
486 de la Comunldad Andlp_i :

del término y con el lleno de los
O VELASQUEZ, interpuso el
encionada en el considerando

e

puede e tir iesgo de confusién por conex:dad 0 asoc:ac:én entrf/l 7’
marca Cafe e ecial CAMPANARI" (MIXTA) y EL CAMPANARIO (MIXTA) por:
cuanto la | marca Café Especial CAMPANARI (mlxta) es un signo suficientermenté
distintivo para EL§ producto de CAFE ESPEC/AL CUYA LA FIGURA/DE/LA

ﬁféyrge en
establecimientos’ de elaboracién, molido y preparaczon delfcaf Iqego de su
cultivo y escogencia espec:al para ser comerctallzado e tablecimientos

;,os‘pe ajé y de procurac:on de
alimentos en restaurantes ubicados en los hoteles destinados para estos
menesteres.

que no se complementa con los servicios dg7l

(.--) De la informacion antes resefiada debe interpretarse que la intencién de la
titular del registro es la distincion especifica de EL CAMPANARIOO (sic) para
los servicios de HOTEL CAMPESTRE, como se desprende del conjunto
marcario descrito. Esto quiere decir ademas que es un hotel ubicado en una
zona campestre, que por lo regular esta alejado de zonas urbanas y que sus
clientes estan reducidos a un grupo de personas limitadas por condiciones
economicas y de acceso geografico.

Es de anotar que en las solicitudes de registro de marca, en el pasado incluyen
todos los servicios incluidos en las clases respectivas sin limitarlos a lo
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especifico de la marca en solicitud de registro. Es de resaltar que las marcas de
HOTELES estan destinadas a la distincion de los servicios de hospedaje y no de
restaurantes o lugares para procurar alimentos como si lo son las marcas de
restaurantes.

(...) Mientras que Café Especial CAMPANARI (MIXTA), se solicita su registro
con la pretension de distinguir productos "CAFE" Haciendo énfasis que la
expresion café especial que acomparia a la marca en forma descriptiva evoca
un café especial por su origen de siembra y cultivo, ademas de su forma de
elaboracion para su empacado final y que se su comercializacion esta dirigida a
clientes consumidores degustadores de un buen de café.

De ofro lado si bien es cierto que en el HOTEL CAMPESTRE EL
CAMPANARIO, en atencion a SUS HUESPEDES le sirvan café (tinto) luego del
almuerzo o durante su estadia, esto no puede interpretarse como que estéan
consumiendo el producto de café distinguido con la marca EL CAMPANARIO o
CAFE ESPECIAL CAMPANARI.

(...) El café especial CAMPANARI producido y comercializado para su consumo
en supermercados y/o tiendas para ello no se complementa con los servicios de
hospedaje y de alimentacion que ofrece la marca EL CAMPANARIO HOTEL
CAMPESTRE en su lugar de hospedaje. e

(...) De la descripcién de los servicios incluidos en Ia clase 43 en que se
encuentra registrada lamarca EL CAMPANARIO --HOTEL CAMPESTRE, en la
que se destaca la referencia de ser solicitado su registro para la distincion de
SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL, SERVICIOS DE RESTAURACION,
ALIMENTACION en comparacion con la-descripcion restringida de los productos
de la marca solicitada por Café especial CAMPANARI se desprende que no hay
identidad que - puedan llevar a niesgo de confusiébn por conexidad o
competitividad, MAXIME ADEMAS que se encuentran ubicados su lugares de
produccion y de venta de servicios en regiones diferentes, CAMPANARI en la
region del Quindio y EL CAMPANARIO - HOTEL CAMPESTRE en la ciudad de
Villavicencio-(Méta) (...)". \

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelacion interpuesto, segun el articulo
80 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y Ias que
aparezcan con motlvo del recurso. :

CUARTO: Que de conforrmdad con lo dispuesto en el articulo 136, Ilteral a) de la
Decision 486, no podran registrarse como marcas aquellos sugnos que ‘

“a) sean /dentlcos O Se asemejen, a una marca anterlorm.ente solrc:tada para
registro o 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 confusiéon 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 negacioén:

i) Que el signo solicitado sea idéntico 0o se asemeje a uno previamente
solicitado o registrado por un tercero, de modo que no sea posible su
diferenciacion.

i) Que exista conexion competitiva entre los productos o servicios
identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada.
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De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza entre los signos,
asi como la relacion entre los productos y/o servicios identificados por ellos, sea
suficiente para generar un riesgo de confusién o de asociacién, que se entlende
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 aplicaron para motivar el acto
administrativo recurrido.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el analisis efectuado
por el apelante, cuando sefala en su escrito lo siguiente:

“(...) Mientras que Café Especlal CAMPANARI (MIXT A) se solicita su registro
con la pretensién de dlstmgwr productos : "CAFE" ’Hac:endo énfasis que la
expresion café esﬁec:al que acompafia a la marca. en forma descriptiva evoca
un café especral pork u~origen de s:embra; y cultivo, ademéas de>su forma de
elaboracion’} para 7l empacado final y que e su. comerc:allzamon esta. d/rlglda a
clientes, consumldbres degustadores de un buen de cafe e M

De ,otro Iado \\b/en es cierto que en. el HOTEL: MPESTRE EL
CAMPANARIO en atenCIOn a SUS HUESPEDES Ie Sir i

almuelzo 0 duranté su estadia, esto /no puede in

é su lugar de hospedaje.

M ESTRE

/dentldad que (‘puedan llevar a nesgo onfus:on por: conex:daqroﬂr
compet/t/wdad Mf\XIME ADEMAS que se encuentran ubicados su Iugares de
producc:on\y de venta de servicios en reglones diferentes, CAMPANARI en ‘la

Villavicencio (Meta) (...)"

%

A pesar de existir semejanzas de orden o§rtograf ico"y
confrontadas, esta Delegatura considera que e « mismas no existe riesgo de
confusiéon ni asociacion, toda vez que la olicitada a registro pretende
identificar productos de naturaleza diferente a los servicios distinguidos por la
marca objeto de negacion.

Teniendo en cuenta que la marca registrada, HOTEL CAMPESTRE EL
CAMPANARIO, con certificado de registro N° 327285 identifica servicios de
hospedaje y restauracién, comprendidos en la clase 43 internacional, y el sigho
solicitado a registro pretende identificar, entre otros productos, café, no comparten

canales de comercializacion ni distribucién, ademas de no ser intercambiables ni
complementarias.

Ahora bien, en relacion con la solicitud de limitacién de productos referida por el
solicitante en su escrito de apelacion, es pertinente aclarar que para requerir una
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modificacion de la solicitud de registro, es necesario diligenciar el formulario de
correcciones y/o modificaciones, y adicionalmente proceder con el pago de la tasa
equivalente a ese concepto, situacién que no se observa cumplida en el presente
tramite administrativo, por lo cual, dicha solicitud de modificacién no sera tenida en
cuenta por este Despacho.

Conclusiéon

Por lo anterior, este Despacho considera que el signo solicitado no se encuentra
incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO
1.1. Literal i) del articulo 135 de la Decision 486
‘No podréan registrarSe/como marcas los signos que:

i) puedan enganar a los medios comerciales o al publico, en pamcular
sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos
0 servicios de que se trate”. A

1.2. La Norma

Debe entenderse que existe engafio cuando el signo genera en la mente del
consumidor una distorsién de la realidad respecto de las caracteristicas del
producto o servicio distinguido, siendo entonces necesario proceder a la
proteccion del interés general deI publico consumldor negando la proteccién sobre
este tipo de conjuntos marcarios.’ ‘

Asi las cosas, para determinar si una marca es engafiosa, es preciso relacionar el
signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relacion
que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la informacion
otorgada por la marca genera algun tipo de incongruencia o engafio que pueda
afectar al consumidor. Es decir, se pretende que el consumidor confie e
informacion que le proporciona la marca sea correcta y no lo induzca a
la calidad, composicién, procedencia o aptitud para el empleo de Ios

servicios que va a consumir. s

En consecuencia, Ia marca sera engafnosa cuando informe una cantldad 0 una
naturaleza que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor.
Por lo tanto, sera entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que
se aplica la marca para poder lograr identificar cual o cuales son las
caracteristicas que inciden en su calidad y por las cuales el consumidor lo
adquiere.

' TJCA, Proceso 35-IP- 98
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1.3. Naturaleza del signo solicitado

L‘{j‘/ ESPCCTQ[

/”\

_@w‘--“""“ "‘“"" -
«-f" %

T,
El signo solicitado a reglstro os una marca de naturaleza compleja, cuyo elemento

denominativo esta /gonformado por la expresmn CAFE ESPECIAL CAMPANARI, y
por las frases explicativas “DE LA ,ONT ‘NAS DEL QUINDIO” y “EL
DESPERTAR DB IE UNAfVERDE MANANA :

; e
na frase exphcatlva respecto de la cual si blen el sohmtante no
relvmdlca erechoc de excluswldad al |ncl"‘ i
soI|C|ta,\ ‘

”’*M...._,__..rmy

en su parte exph atlva caracteristica qu
decision de adquirir un producto de est !
mercado.

Sin embargo, las circunstancias descritas por‘elproducto en la actualidad, podrian
no perdurar en el tiempo y en consecuencia, el signo podria inducir a error al
consumidor, quien tendra la creencia equivoca al adquirirlo, que aquel goza de
calidades particulares, propias del café producido en la zona geografica del
Quindio, generando de esta forma, una idea contraria a la realidad, en relacion
con el producto.

3. CONCLUSION
Segun las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada esta comprendida

en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 135 literal i) de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucién N° 18155
de 20 de abril de 2015, proferida por la Direccion de Signos Distintivos, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a ORLANDO FIERRO VELASQUEZ, parte
solicitante, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma y
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notiﬁquese y Camplase .
'DadoenBogotaD.C.,alos {9 AGD 2015

| JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
- Superintendente Delegado pa/r‘a’fléf,Propiedad Industrial (E)

; -

Proyectado por: DCC
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