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SOUCITANTE

OPOSITORA

CESAR AUGUSTO CALDERON ARCE

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

Oposicion Andina " Riesgo de confusion entre signos que se refieren a
productos de la clase 9 y servicios 35 de la Nomenclatura Oficial

Lima, once de abril de dos mi! diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de marzo de 2018, Cesar Augusta Calderon Arce (Peru) soiicito e!
registro de la marca de producto constituida por la denominacion HYLTON y
fogotipo (se reivindica colores), conforme al modeio, para distinguir aparatos e
instrumentos cientificos, nauticos, geodesicos, fotograficos, cinematograficos,
opticos, de pesar, de medida, de senalizacion, de control (inspeccion), de socorro
(salvamento) y de ensenanza; aparatos e instrumentos de conduccion,
distribucion, transformacion, acumuiacion, regulacion o control de la electricidad;
aparatos para el registro, transmision, reproduccion de sonido o imagenes;
soportes de registro magneticos, discos acusticos; mecanismos para aparatos de
previo page; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el
tratamiento de la infonnacion y ordenadores; extintores de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial.

Con fecha 26 de abril de 2018, HNton Worldwide Holding LLP. (Reino Unido)
formula oposicion al registro del signo soiicitado, manifestando que:

Es titular en Colombia de la marca HILTON (Certificado ? 290291) y
HILTON (Certificado ? 290290), que distingue servicios de la clase 35 y 43
de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
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Es titular en Ecuador de la marca HILTON (Certificado ? 2512), que
distingue servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

El interes real en el mercado peruano queda acreditado con la solicitud de
registro de la marca HILTON (Expediente ? 719592-2017) que pretende
distinguir servicios de la dase 35 de la Nomendatura Oficia!; y con la marca
registrada HILTON (Certificado N0 6460) que distlngue servicios de la clase
43 de la Nomendatura Oficial.
El signo solidtado y sus marcas registradas en Colombia y Ecuador son
semejantes e identifican productos y servicios vinculados, motivo por el cual
el registro del signo soiidtado es susceptible de causar riesgo de confusion
en e! publico consumidor.
Amparo su oposicion en los articulos 146, 147 y 136 inciso a) de la Decision
4861.

Decision 486
ArticuloUS.-Denfro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la pubiicadon, quien tenga legitimo
interes, podra presentar, par una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de
!a marca. A solidtud de parte, la oficina nadonai competente otorgara, par una soia vez un piazo
acficionai de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposidon. Las oposiciones
temerarias podran ser sancionadas si ast io disponen las normas nadonaies. No procederan
oposiciones contra ia solicitud presentada, dentro de ios seis meses posteriores a! vendmiento de! plazo
de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren
coexistido con la soiicitada.

Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entendera que tambien tienen fegitimo
interes para presentar oposidones en los demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca identica
o similar para productos o servicios, respecto de los cuales e! uso de la marca pueda inducir a! pubiico
a error, como quien primero solidto el registro de esa marca en cualquiera de los Raises Miembros. En
ambos casos, el opositor debera acreditar su interes reai en el mercado del Pats Miembro donde
interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar e! registro de la marca ai momento de interponerla.
La interposicion de una oposicion con base en una marca previamente registrada en cualquiera de [os
Raises MEembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacionai
competente a denegar e! registro de !a segunda marca. La interposicion de una oposicion con base en
una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de !os Pafses Miembros de
conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreara la suspension dei registro de la segunda marca,
hasta tanto el registro de ia primera sea conferido. En tai evento sera de aplicadon lo dispuesto en el
parrafo precedente.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aqueilos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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Con fecha 6 dejulio de 2018, Cesar Augusta Caideron Arce absolvio el traslado
de la oposicion formulada por Hilton Worldwide Holding LLP., senalando que:

Las marcas HILTON (Certificado ? 290291) y HILTON (Certificado ?
290290), registrada en Colombia; y HILTON (Certificado N0 2512), registrada
en Ecuador, no resultan confundibles con su signo solicitado, toda vez que
los signos en cuestion no son semejantes y se refieren a productos y
servicios que no se encuentran vinculados.
Es titular de ia marca registrada HYLTON PROVEIND y iogotipo (Certificado
?193406).

Mediante Resolucion ? 4678-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de
2018, la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la oposicion
fonnulada par Hilton Worldwide Holding LLP. y OTORGO el registro del signo
solicitado. Considero lo siguiente:

Respecto a la oposlcion andina formufada
Riescio de confusion
Si bien los signos bajo analisis son semejantes, estos distinguen productos y
servicios que no se encuentran vinculados, por !o que el registro del signo
solidtado no seria susceptible de producir riesgo de confusion en el publico
consumidor.

Cpnsfderacion final
Se aprecia que el soiicitante es titular de ia marca HYLTON PROVEIND
S.A.C. y logotipo (Certificado N0 193406), par lo que la presente soiicitud
constituye una variacion del referido registro.

Con fecha 5 de octubre de 2018, Hilton Worldwide Holding LLP. interpuso recurso
de apelacion, senalando que:

La resolucion de Primera Instancia ha evaluado muy a la iigera la vincuiacion
entre (os productos y servicios.

a) scan identicos o se asemejen. a una marca anteriormente solicitada para registro o regisfrada por
un tercero, para los mismos productos o servidos, o para productos o servicios respecto de !os
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

(...).
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Los productos de !a clase 9 de ia Nomenclatura Oficial que pretende
dlstinguir el signo solicitado son utilizados en la prestacion de servicios que
distinguen las marcas registradas base de la presents oposicion.
Los aparatos de transmision y reproduccion de sonidos y/o imagenes resulta
indispensable en los servicios de hosteleria que distinguen las marcas
registradas.
Los signos bajo analisis son semejantes.

Con fecha 29 de noviembre de 2018, Cesar Augusto Calderon Arce absolvio e!
traslado de la apelacion interpuesta, senaiando que:

Es tituiar de la marca registrada HYLTON PROVEIND y logotipo (Certificado
? 193406). Por lo tanto, !a presente solicitud de registro constituye una
variacion de la referida marca registrada.
Las marcas HILTON (Certificado ? 290291) y HILTON (Certificado ?
290290), registrada en Colombia; y HILTON (Certificado ? 2512), registrada
en Ecuador, no resultan confundibles con su signo soiicitado, toda vez que
los signos en cuestlon no son semejantes y se refieren a productos y
servicios que no se encuentran vinculados.

II. QUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si el signo
solicitado HYLTON y logotipo resulta confundible con las marcas HILTON
(Certificado ? 290291) y HILTON (Certificado ? 290290), reglstradas en
Colombia y HILTON (Certificado ? 2512), registrada en Ecuador.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La opositora, Hilton Worldwide Holding LLP. (Reino Unido):

En Colombia:
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Es titular de la marca de producto constituida por la denominacion
HILTON, que distingue servicios de administracion hotelera; servicios
de asesorfa en gerencia reiacionados con franquicia de la clase 35 de
la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado NG 290291, vigente
desde el 29 de octubre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2024.

Es tituiar de ia marca de producto constituida por la denominacion
HiLTON, que distingue alojamiento temporal, reservas (alojamiento
temporal), hotel centres vacacionales (alojamiento)motel, bar, cafeteria,
restaurante, servicios de banquetes y suministros de comida, servicios
hoteleros de suministro de instalaciones para funciones, conferencias,
convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43 de fa
Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado ? 290290, vigente desde
ei 29 de octubre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2024.

Eji.E_cyadpr
Es titular de la marca de producto constituida por la denominacion
MILTON, que distingue servicios de administracion hotelera; servicios
de asesoria de administracion relacionado con franquicias de la clase
35 de la Nomenclatura Ofidal, inscrita con Certificado ? 2512, vigente
desde el 23 de noviembre de 2015 hasta el 23 de noviembre de 2025.

EneLPeru:
Es titular de la marca de producto constituida por ia denominacion
HILTON, que distingue servicios de administracion hotelera; servicios
de asesoria en gerencia relacionados con franquicia; servicios de
asesoramiento de administracion refacionados con franquicia de la
clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con Certificado ? 1089322,
vigente desde el 13dejuliode2018hastael 13dejuliode2028.

Es titular de ia marca de producto constituida por la denominacion
HiLTON, que distingue servicios de acomodacion, restaurant y bar,
servicios de aprovisionamiento de alimentos y/o bebidas, servicios de

2 El referido registro fue framitado mediante Expediente ? 750983-2018.
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reservacion de cuartos de hotel, gestion hoteiera, servicios de resort
(alojamiento), sen/icios hoteieros para la provision de instalaciones para
sostener funciones y eventos, conferencias, convendones,

exhibiciones, seminarios y reuniones de !a clase 43 de ia Nomenclatura
Oficial, inscrita con Certificado ? 6460, vigente desde el 23 de enero
de 1989 hasta el 23 de enero de 2024.

b) La solicitante, Cesar Augusto Calderon Arce (Peru) es titufar de la marca de
producto constituida por la denominacion HYLTON PROVEIND S.A.C. y
logotipo (se reivindica colores), confomne al modelo, que distingue aparatos
e instmmentos cientificos, nauticos, geodesicos, fotograficos,
clnematograficos, opticos, de pesar, de medida, de senalizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensenanza; aparatos e
instrumentos de conduccion, distribudon, transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision,
reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magneticos, discos
acusticos; mecanismos para aparatos de previo page; cajas registradoras,
maquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacion y
ordenadores; extintores de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certiflcado ? 193406, vigente desde el 9 de noviembre de 2012 hasta el 9
de noviembre de 2022.

?<T!?[^
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c) En la ciase 9 de !a Nomenclatura Oficial no se encuentra ninguna otra marca
registrada que incluya en su conformacion ei tennino HYLTON / HILTON.
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2. Oposicion_andina

2.1 Marco lecial

El articulo 1473 de la Decision 486 dispone que tienen legftimo interes para
presentar oposiciones en los demas Raises Miembros, tanto el titular de una
marca identica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el use
de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicito el registro
de esa marca en cualquiera de los Raises Miembros, precisando que, en ambos
casos, el opositor debera acreditarsu interes real en el mercado del Pais Miembro
donde interponga la oposicion, debiendo a tal efecto solicitar la marca ai momento
de interponer la misma.

En efecto, dado que la Decision 486 exige acreditar un interes real de incursionar
en el mercado del pafs donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso,
en ef mercado peruano, como condicion para dar tramite a las oposiciones
andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano
la legitimidad del derecho adquirido en otro Pais Miembro.

2.2 Api!cac[6n_al_caso concreto

En el presents caso, Hifton Worldwide Holding LLP. formula oposicion contra la
presente solicitud de registro, sustentandola en sus marcas:

3Articulo 147.- A efectos de lo previsto en el artfcuio anterior, se entendera que tambien tienen fegitimo
jnteres para presentar oposidones en los demas Paises Miembros, tanto e! tifular de una marca identica o
similar para productos o sen/icios, respecto de los cuaies el uso de la marca pueda inducir al publico a error,
como quien primero solidto el registro de esa marca en cualquiera de los PaEses Miembros. En ambos
casos, el opositor debera acreditar su interes real en ei mercado del Pais Miembro donde interponga la
oposidon, debiendo a tal efecto solidtar el registro de la marca at momento de interponeria.
La interposEcion de una oposidon con base en una marca previamente registrada en cualquiera de ios
Paises Miembros de confomnidad con io dispuesto en este articulo, facuitara a la oficina nadonai
competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposicion de una oposidon con base en una soiicitud de registro de marca previamente presentada
en cualquiera de !os Pafses Miembros de conformidad con !o dispuesto en este articulo, acarreara la
suspension del regisfro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea confendo. En tal
evento sera de aplicadon lo dispuesfo en ei parrafo precedenfe.
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En_Co|pmb|a:

HILTON, que distingue servicios de administracion hotelera; servicios de
asesoria en gerencia reladonados con franquicia de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial.

HILTON, que distingue alojamiento tempora!, reservas (alojamiento
temporal), hotel centres vacacionales (alojamiento)mote!, bar, cafeteria,
restaurants, servicios de banquetes y suministros de comida, servicios
hoteleros de suministro de Instalaciones para funciones, conferencias,
convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de ia clase 43 de la
Nomenclatura Oficlal.

En Ecuador

HILTON, que distingue servicios de administracion hotelera; servicios de
asesoria de administracion reiacionado con franquicias de la clase 35 de
la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, conforme se advierte en e! Informe de Antecedentes, !a opositora ha
solicitado el registro de la marca HILTON, mediante Expediente N0 750983-2018,
para distinguir servicios de adrninistracion hotelera; servicios de asesoria en
gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de
administracion relacionados con franquicia en la clase 35 de ia Nomenclatura
Oficial, actualmente se encuentra registrada bajo Certiificado N0 108932.
Asimismo, es titular de la marca HILTON, que distingue sen/icios de
acomodacion, restaurant y bar, servicios de aprovisionamiento de alimentos y/o
bebidas, servlcios de reservacion de cuartos de hotel, gestion hotelera, servicios
de resort (alojamiento), servicios hoteieros para la provision de instalaciones
para sostener fundones y eventos, conferencias, convenclones, exhibiciones,
seminarios y reuniones de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial

En ese sentido, Hilton Worldwide Holding LLP. se encuentra legitimada para
fonnular oposicion a la presente solicitud de registro en base a las marcas
HILTON (Certificado ? 290291) y HILTON (Certificado ? 290290), registradas
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en Colombia y HILTON (Certificado ? 2512), registrada en Ecuador, respecto
de:

(i) HILTON rCertificado N0 290291) reaistrada en Coiombia v HILTON
(Certificado _? 2512) reciistrada en Ecua_dor__gueidentifLcan._ser\/ic_ios_enJa
clase 35 de [a Npmendatura Oficiai

Servicios de administracion hotelera; servicios de asesona en gerencia
relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de administradon
relacionados con franquicia de ia clase 35 de la Nomenclatura Ofidal.

(ii) HILTON (Certificado ? 290290) reaistrada en Colombia gue identifica
servicios en la clase 43 de la Nomenclatura

Restaurants y bar, servicios de aprovisionamiento de alimentos, servicios de
reservacion de cuartos de hotel, servidos de resort (alojamiento), servicios
hoteleros para la provision de instalaciones para sostener funciones o eventos,
conferencias, convenciones, exhibiciones, seminarios y reuniones de la clase 43
de la Nomenclatura Oficial.

3. _PrinciE»lp de es.pecialidad

Para que ia marca pueda desempenar sus funciones basicas en una economia
competitiva, el ordenamiento juridico otorga al titular el derecho exclusivo a
utilizar !a marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones:
una positiva y otra negativa. La dimension positiva implica que e! titular de la
marca esta facultado para usarla, cederia o conceder una licencia sobre ella. La
dimension negatlva impiica que el titular de la marca esta facultado para prohibir
que terceros la registren o usen. La dimension positiva se cine estrictamente al
signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios
que figuran en el registro. La dimension negativa, en cambio, tiene un ambito
mas amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusion.

Para determinar si existe riesgo de confusion debe tenerse en cuenta el principio
de la especialidad, derivacion de la finalidad esencial de la marca: la distincion
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en el mercado de los productos o serviclos de un agente economico de los
productos o servicios identicos o similares de otro. Por ello, este principio limita
la posibiiidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de
otra que tiene por objeto un signo identico o similar solo para productos o
servidos identlcos o simiiares.

Cabe precisar que !a regla de la especialidad no esta necesariamente vinculada
a las dases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su
verdadero alcance. A este respecto, el segundo parrafo del artfculo 151 de la
Decision 486 otorga a la Clasificacion Intemacional un caracter meramente
referencial.

Asi, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de
la Nomendatura Oficia! no sean similares y, a su vez, que productos o servicios
de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe
riesgo de confusion, !o relevante es determinar si los productos o servicios son
similares segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion o publico
consumidor al que estan dirigidos.

4. Determinaci6n del riesqo de confusion

La Decision 486 establece iiteralmente el riesgo de confusion como parametro
para fijar los limites de la dimension negativa del derecho de exciusiva de la
marca4.

Con relacion a la figura del riesgo de confusion, cabe referirse a la interpretacion
prejudicial del articulo 136 inciso a) de la Decision 4865 realizada pore! Tribunal
de Justicia de !a Comunldad Andina en el Proceso ? 156-IP-20056, en la cual
se afirma que "Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser

4 Articuio 136.- "No podran registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en e! comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Scan identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o sen/idos, o para productos o servicios respecto de !os cuaies
el uso de !a marca pueda causar un riesgo de confusion o de asodacion; (...)".

5 Ver nota 4.
6 Gacefa Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1271 del 2 de diciembre de! 2005.
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suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusion con
otras marcas debidamente registradas que gozan de [a protecdon legal
concedida a traves del acto de registro y del derecho que de el se desprende,
consistente en hacer uso de ellas con exclusividacT.

En dicha interpretacion prejudicial se senala asimismo que:

"Segun la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de pennitirse su registro se atentarla contra
el interes del titular de la marca anterionnente registrada y el de los
consumidores. La prohibici6n de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desan-olle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de enganos que Ie lleven a incurrir en error al
realizar la eleccion de los productos que desea adquirir".

La Sala considera que el riesgo de confusion debe analizarse teniendo en cuenta
la interrelacion de todos los efementos: productos - servicios, signos y fuerza
distintiva de los signos. Estos efementos son independientes unos de otros, de
modo que para el analisis de la simifitud o conexion competitJva de productos o
servicios, resufta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelacion de estos elementos se determina el riesgo de confusion. Ast,
puede ser que ante marcas identicas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexion competitiva,
se determine que existe riesgo de confusion. Por otro lado, ante productos o
servicios identicos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que
exista un riesgo de confusion. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de
los signos y aunque se determine que existe similitud o conexion competitiva entre
los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusion, si la marca
registrada anterior es muy debil, par lo que cuenta con una proteccion linfiitada.

De otro lado, en el Proceso ? 126-IP-20057, el Tribunal Andino establecio que:
"Para detenninar el riesgo de confusion del signo pendiente de registro respecto

7 Gacefa Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 1273 del 7 de diciembre del 2005.
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de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, sera necesario
establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en
disputa, como entre !os productos o servicios distinguidos por ellos y, ademas,
considerar la situacion de los consumidores o usuarios, !a cua! variara en funcion
de los productos o servicios de que se trate".

For lo anterior, la confusion entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea
!a similitud o conexion competitiva entre los productos o servicios a distinguir con
los mismos.

En conclusion, para la correcta apiicacion del articulo 136 inciso a) de la Decision
486, es necesaria la interrelacion de determinados requisitos: la identidad y
simititud de productos o servlcios y la identidad o similitud de los signos, tomando
en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

4.1. Respecto de los servicios

(iii) HILTON {Certificado ? 290291) registrada en Colombia v HILTON
fCertificado ? 2512) reaistrada en Ecuador que identifican servicios en la
clase 35 de la Nomenclatura Oficiai

En e! presents caso, teniendo en consideracion los productos y servidos a los
que estan referidos los signos objeto de analisis, se advierte que la naturaleza y
finalidad de los productos y servicios en cuestion es distinta, por un lado, los
productos de la clase 9 de la Nomendatura Oficial que pretende distinguir el
signo soiicitado se encuentran orientados principalmente a aparatos e
instrumentos de investigacion cientifica para laboratorios; aparatos e
instrumentos de control para embarcaciones, taies como los aparatos de
medicion y transmision de ordenes; los transportadores de angulos; las
maquinas de tarjetas perforadas para oficinas; los programas informaticos y el
software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabaclon o medio
de difusion, incluido e! software grabado en soportes magneticos o descargado
de una red infonnatica remota; mientras que, los servicios de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial que identifican las marcas registradas se encuentran
orientados a los servicios de administracion hotelera; servidos de asesoria en
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gerencia relacionados con franquicia; servicios de asesoramiento de
administracion relacionados con franquicia, por lo que no guardan conexion
competitiva, en la medida que tienen distintas finalidades y se encuentran
dirigidos a un diferente publico consumidor y/o usuario.

No obstante que los signos en comparacion se encuentran destinados a
distinguir productos y servicios diferentes y no vinculados, corresponde ahora
realizar el examen comparativo a efectos de determinar la existencia de riesgo
de confusion.

(iv)HILTON rCertificado ? 290290) reaistrada en Colombia aue identifica
servicios en la clase 43 deja Nomenclatura

En el presents caso, teniendo en considerad6n los productos y servidos a los
que estan referidos fos signos objeto de anafisis, se advierte que la naturaleza y
finaiidad de los productos y servicios en cuestion es distinfa, por un lado, los
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir el
signo solicitado se encuentran orientados principalmente a aparatos e
instrumentos de investigacion cientffica para laboratories; aparatos e
instrumentos de control para embarcaciones, tales como los aparatos de
medicion y transmision de ordenes; ios transportadores de angulos; las
maquinas de tarjetas perforadas para oficinas; los programas informaticos y el
software de todo tipo, independientemente de su soporte de grabaci6n o medio
de difusion, inciuido el software grabado en soportes magneticos o descargado
de una red informatica remota; mientras que los servidos de la clase 43 de la
Nomenclatura Oficial que identifican la marca registrada se encuentran
orientados a semcios de alojamiento, albergue y abastedmiento de comida en
hoteies, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje
temporal, por lo que no guardan conexion competitiva, en ia medida que tienen
distintas finalidades y se encuentran dirigidos a un diferente publico consumidor
y/o usuario.

No obstante que los signos en comparacion se encuentran destinados a
distinguir productos y servjcios diferentes y no vinculados, corresponde ahora
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realizar el examen comparativo a efectos de detenninar la existencla de riesgo
de confusion.

4.2. Examen .compa.rativo

Realizado el examen cornparativo entre el signo solicitado HYLTON y logotipo y
la marca registrada ias marcas HILTON (Certificado N0 290291) y HILTON
(Certificado ? 290290), registradas en Colombia; y HILTON (Certificado ?
2512), registrada en Ecuador, se advierte que:

Graficamente, el signo solicitado incluye elementos figurativos y cromaticos
adicionales que no se encuentran presentes en las marcas registradas base
de oposicion.

Foneticamente, no obstante, el signo solicitado incluya la letra "Y"
(denominada "i griega") y las rnarcas registradas "I" (denominada "i iatina"),
ambas letras producen ei mismo fonema, lo que determina que los signos en
cuestion susciten una identica pronunciaclon.

4.3. Riesao de confusion

Aun cuando los signos presentan identidad fonetica, el hecho de que los mismos
se encuentran destinados a distinguir productos y servicios no vincuiados,
detemnina que sea posible su coexistencia pacifica en el mercado sin riesgo de
inducir a confusion al publico consumidor.

En consecuencia, el signo soiicitado no se encuentra incurso en la prohibicion
de registro establecida en el artlculo 136 inciso a) de la Decision 486.

5. Cuestion final

De la revision del Informe de Antecedentes, se advierte que Cesar Augusto
Calderon Arce es titular de la marca de producto constituida por la denominacion
HYLTON PROVEIND S.A.C. y logotipo (Certificado ? 193406) que identifica
productos de la clase 9 de la Nomendatura Oficial, motivo porel cual la presente
solicitud de registro constituye una variacion de la referida marca registrada.
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IV. RESOLUCION DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion fomnuiado por Hilton Worldwide
Holding LLP.; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolucion ? 4678-
2018/CSD-iNDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2018; que OTORGO a favor de
CesarAugusto Calderon Arce, el registro de la marca de producto constituida por
la denominadon HYLTON y logotipo, para distinguir productos de la clase 9 de la
Nomenclatura OficiaL

Con la intervendon de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh de Ferrari y Femando
Raventos Marcos

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

^/pm.
-^i
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