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Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 2 de mayo de 2025, Andres Posner Gallego, solicito el
registro de la Marca ENPWR English Power (Mixta) para distinguir productos y servicios
comprendidos en la clase 9 y 41 de la Clasificacion Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1073 del 17 de julio de 2025, THE
CLUB TM S.A.S present6 oposicion el 27 de agosto de 2025, contra el registro en todas
las clases solicitadas, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el
literal a) del articulo 136 de la Decision 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

En el caso objeto de estudio, se demostrara lo siguiente: i) la marca solicitada ENPWR
ENGLISH POWER (Mixta) y las marcas opositoras PWR POWER CLUB (Mixta) y
Figurativa de Rayo poseen similitudes capaces de generar riesgo de confusion y/o de
asociacion; y ii) que las marcas en cuestion identifican productos y servicios conexos.

De este modo, se demostrara que The Club TM ostenta el derecho marcario para evitar
legitimamente que la Solicitante acceda al registro de la marca ENPWR ENGLISH
POWER (Mixta) para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

Para determinar si existe identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, es
preciso realizar un cotejo entre ellas de conformidad con las reglas que ha dispuesto
la jurisprudencia andina y, posteriormente, establecer si se presenta el riesgo de
confusién y de asociacion referido.
(...)
A continuacion, se realiza un andlisis comparativo sobre los componentes ortograficos
del signo solicitado y de las marcas opositoras:

Raiz Consonantes Vocales

Marca PWR POWER
opositora CLUB
W\ ETTS S ENPWR ENGLISH
solicitada POWER
Como se observa, las marcas confrontadas poseen la misma raiz, asi como cadenas
consonanticas y vocalicas casi idénticas, sin que la inclusién de la particula “EN” o la
palabra “ENGLISH” en la marca solicitada diluya el riesgo de confusion y/o de
asociacion entre los signos, ya que ambos evocan un concepto idéntico.

P-W-R P-W-R P-W-R C-L-B O-E U

E-N-P-W-R | N-P-W-R N-G-L-5-H P-W-R | O-E E-1 O-E

De esto se puede concluir que la marca solicitada ENPWR ENGLISH POWER
reproduce ortograficamente y casi por completo a la marca opositora PWR POWER

1 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotogréaficos, cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de
sefializacion, de control (inspeccién), de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccién, distribucién,
transformacion, acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos de grabacién, transmision o reproduccion de sonido o
imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabacién digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores.

41: Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
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CLUB (Mixta). Esto nos deja en un escenario donde claramente el consumidor se
confundird y asociara las marcas confrontadas, asi como sus origenes empresariales.
Para dilucidar mejor la similitud desde el aspecto fonético, hemos realizado un ejercicio
donde se pronuncia de manera sucesiva una marca y otra, de la siguiente manera:

PWR POWER CLUB- ENPWR ENGLISH POWER - PWR POWER CLUB
ENPWR ENGLISH POWER - PWR POWER CLUB — ENPWR ENGLISH POWER

Este comparativo fonético revela que las pronunciaciones de ambas marcas conducen
a una respuesta sonora muy semejante, lo que inevitablemente llevaria a los
consumidores y demas participantes del mercado a confundir ambas marcas.

Considerando que el aspecto fonético de las marcas esta vinculado con su
composicion ortogréfica, la cual determina el sonido que emitira de cada una, es claro
gue las marcas en conflicto guardan similitudes fonéticas capaces de inducir a error a
los consumidores

(...)

Para evidenciar la similitud visual entre los signos cotejados, a continuacion, se realiza
un ejercicio de superposicion de los elementos graficos, donde se vera que la identidad

es evidente:
Elemento griafico marca opositora Marcas cotejadas sobrepuestas Elemento griafico marca solicitada
r
- "
s

Este ejercicio de superposicién evidencia que ambas marcas contienen un rayo que evoca la idea de
poder (en inglés “power”).

Visto lo anterior, se trata de figuras idénticas que se encuentran en un tamafio y una posicion
predominante dentro de los conjuntos marcarios susceptibles de generar confundibilidad y asociacién
entre los signos cotejados.

()

Como puede observarse, los servicios identificados por las marcas son idénticos, ya que ambas
distinguen servicios de formacién. Ademas, los productos de la clase 9 que pretende identificar la marca
en solicitud atienden al material pedagdgico con que se prestarian dichos servicios.

(--)

Para evidenciar mejor la conexidad entre los servicios identificados, se abordaran algunos de los criterios
establecidos por el TICA:

Criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad: ambas marcas identifican servicios de formacién, lo que
implica que sus ofertas son idénticas y claramente sustituibles entre si. Por lo tanto, es factible que los
consumidores consideren que pueden sustituir razonablemente los servicios de formacién de The Club
TM por los de la Solicitante y viceversa. En cualquier caso, unos y otros cumplen la misma finalidad y
suplen la misma necesidad que consiste en proporcionar acceso a la informacion académica, cultural,
deportiva, etc., ya sea a través de centros fisicos de formacién o de herramientas tecnoldgicas
pedagdgicas.

Criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad: ambas marcas identifican servicios de formacién, lo que
implica que sus ofertas son idénticas y claramente sustituibles entre si. Por lo tanto, es factible que los
consumidores consideren que pueden sustituir razonablemente los servicios de formacién de The Club
TM por los de la Solicitante y viceversa. En cualquier caso, unos y otros cumplen la misma finalidad y
suplen la misma necesidad que consiste en proporcionar acceso a la informacion académica, cultural,
deportiva, etc., ya sea a través de centros fisicos de formacién o de herramientas tecnoldgicas
pedagdgicas.

Criterio de razonabilidad: es plausible que un empresario que ofrece servicios de formacién incursione en
el desarrollo de herramientas pedagégicas, ya que es comun que los empresarios del sector educativo
amplien su oferta para integrar servicios con productos de esta naturaleza.

Por lo tanto, resulta razonable que los consumidores piensen que entre las marcas opositoras PWR
POWER CLUB (Mixta) y Figurativa de Rayo y el signo solicitado, ENPWR ENGLISH POWER, y sus
titulares existe una colaboracion o que incluso pertenecen al mismo empresario y que una u otra atienden
a una expansion del negocio.

()
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Entre las marcas en conflicto se configura riesgo de confusién directo e indirecto, toda vez que, el
consumidor podria llegar a confundir el origen empresarial, asociandolos erradamente a la misma
empresa debido a la similitud entre las marcas. Esta similitud podria llevar al consumidor a adquirir los
productos o servicios de la marca solicitada, ENPWR ENGLISH POWER, pensando equivocadamente
gue esta adquiriendo los servicios de PWR POWER CLUB (Mixta) y Figurativa de Rayo, sin que esto sea
asi.

Que dentro del término concedido para tal efecto, Andres Posner Gallego, dio respuesta
a la oposicién presentada argumentando lo siguiente:

Conforme al principio de visién de conjunto (TJCA, Proceso 84-1P-2015, G.O. 2568),
el

cotejo debe realizarse apreciando el signo en su totalidad, descartando los elementos
genéricos o de uso coman.

La evocacién conceptual de ENPWR ENGLISH POWER —centrada en el
empoderamiento académico y la energia cognitiva— pertenece a una dimension
intelectual, distinta y lejana de la connotacion corporal, atlética o fithess que
caracteriza a PWR POWER CLUB.

A. Diferenciacion denominativa, fonética y conceptual

Estructura y vocablos dominantes

La marca solicitada ENPWR ENGLISH POWER posee una estructura mas extensa y
compleja.

El término ENGLISH no es un afiadido accesorio: redirecciona completamente la
connotaciéon hacia la ensefianza de idiomas, dentro del dmbito educativo-digital,
opuesto al deportivo de la opositora.

El prefijo “EN-" evoca el verbo empower (empoderar), aportando una connotacion de
energia cognitiva y desarrollo académico.

Diferencia fonética y semantica

Fonéticamente, los signos ENPWR ENGLISH POWER y PWR POWER CLUB son
completamente distintos en ritmo, acentuacién y longitud.

El primero presenta una doble secuencia sonora compuesta (“en-pu-er en-glish
power”), mientras que el segundo tiene una cadencia breve y seca (“piu-er power
club™).

El contraste de nimero de silabas, acentuacion y presencia del término ENGLISH
imposibilita la confusion auditiva incluso en condiciones de percepcion imperfecta.

Ademds, al analizar la impresion global de ambos signos, es evidente que las
denominaciones ENPWR ENGLISH POWER y PWR POWER CLUB no solo difieren
fonéticamente, sino que suenan completamente distintas en su conjunto, tanto por su
estructura y ritmo como por la incorporacién del término “ENGLISH”, ausente en la
marca opositora.

Esta divergencia auditiva refuerza la imposibilidad de asociacion, en linea con los
criterios establecidos por el TICA — Proceso 84-IP-2015, donde se exige valorar la
“sonoridad total” del signo en la mente del consumidor medio.

(...)

La proteccion de una marca depende de su fuerza distintiva, y tanto “POWER” como
“PWR” son vocablos genéricos y de uso comdn en numerosos sectores (tecnologia,
fitness, alimentos, software, educacion). Por tanto, no pueden ser objeto de monopolio
exclusivo.

Carécter genérico de “POWER” y “PWR”

Los términos “POWER” y “PWR” han sido ampliamente registrados en diversas clases
y sectores, como lo evidencian Gatorade Power, PWRFOODS, Chicago Digital Power,
entre otros (ver Anexo II).
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Caracter genérico del simbolo del rayo

El rayo es un icono universal para denotar energia o velocidad, utilizado ampliamente
en industrias diversas (Gatorade, Rayovac, AC/DC, The Flash, entre otras).

En la marca ENPWR ENGLISH POWER, el rayo se integra en la tipografia con una
estética tecnologica y educativa; mientras que en la marca opositora aparece aislado,
tipico de la identidad visual fithess.

Su nivel de proteccién, por tanto, es minimo.

(...)

Comparativo visual de los elementos figurativos

Se adjunta Anexo Visual Comparativo, donde se observa que:

e El rayo de ENPWR ENGLISH POWER estéa integrado en la tipografia, con estética
tecnoldgica y educativa.

e El rayo de PWR POWER CLUB es un icono independiente, de trazo grueso y con
connotacién deportiva, propio del sector fitness.

(...)

Conclusién de similitud:

La supuesta cercania se basa en elementos débiles (POWER, PWR vy el rayo). El
conjunto ENPWR ENGLISH POWER es plenamente distintivo y fonéticamente
inconfundible gracias a la presencia de los elementos “EN-" y “ENGLISH", que le
confieren identidad propia.

(..)

La naturaleza, finalidad y publico objetivo de ambos servicios son claramente
disimiles. Mientras la opositora se dedica al bienestar fisico y entrenamiento deportivo,
el solicitante se orienta a la educacion linguistica y tecnoldgica, dentro de un
ecosistema digital y académico.

(...)

La presencia de la Clase 9, correspondiente a software educativo y herramientas
digitales de aprendizaje, refuerza ain mas la separacién sectorial.

Se trata de un mercado tecnoldégico y virtual, sin contacto con los canales ni la finalidad
del sector fitness o deportivo.

Por tanto, no existe ningln punto de interseccién competitivo o comercial.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486
de la Comisién de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente tramite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasion de la realizacion
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién
o de asociacion.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la disposicion andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
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el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,
esto es, que sea una reproduccion exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciacion entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relaciéon existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registradas.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanzay relacion de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusion o de asociacion, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace
gue la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado
Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo Sigho Titular Expediente Niza | Clase Tramite Estado Vigencia
PWR
Mixta POWER THESCIAUSB ™ 15312545 10 41 Marca Registrada 15 feb. 2027
CLUB T
Figurativa . THES?;USB ™ 1 spoo17/0007710 | 11 | 41 Marca Registrada 02 ago. 2027

Facultad oficiosa de la administracion

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacién

2 sLa comparacion, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortogréafica, auditiva e ideolégica.

*En la comparacioén, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un andlisis simultaneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

*Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas Ultimas es donde se percibe el riesgo de confusién o de
asociacion.

«Al realizar la comparacioén, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cémo el producto o servicio es captado por el publico consumidor. (...)".

3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretacion Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por si mismos la existencia de relacion, vinculacion o conexion entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexién cuando los productos (o servicios)
en cuestion resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre si. La sustituciéon se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideracion
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucion o de
comercializacion, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratandose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrén, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad entre si de los productos o servicios. Existe conexion cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de ensefianza.

c) Laposibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexién
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podria asumir como razonable que los productos o servicios en cuestion
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Tramite Estado Vigencia
Mixta | PWR POWERHHO | o05000/0020979 | 11 | 9,37 | Marca Registrada | 20 ago. 2031
Domestic S.AS.
. PWR POWERHHO .
Mixta Hybrid SAS. SD2020/0020973 11 9,37 Marca Registrada 20 ago. 2031
Mixta | [ WR POWERHHO | spo000/0020080 | 11 | 9,37 Marca Registrada 20 ago. 2031
Engine S.AS.
PWR La
Mixta egzrga POVSV'ZRSHHO SD2020/0020982 | 11 9,37 Marca Registrada 20 ago. 2031
innovacién

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

English Power

ENPWR English Power

La marca solicitada a registro es de naturaleza mixta, compuesta por a palabra estilizada
“enpwr” en letras blancas y gruesas, ubicada dentro de una burbuja de didlogo de color
purpura; la letra “0” esta sustituida por un simbolo de rayo. Debajo de la burbuja aparece
la frase “English Power” en tipografia mas pequefia y también en color parpura.

Signos opositores

PWR

PWR POWER CLUB

Las marcas opositoras son de naturaleza mixta y figurativa, compuesta un marco
rectangular que contiene, en el lado izquierdo, las letras en mayuscula “PWR” en tipografia
gruesa. A la derecha del marco se ubica el texto “POWERCLUB FITNESS CENTER”,
acompafnado en la parte inferior por las inscripciones “EST. 2020” y “BGC”. Desde el borde
derecho del rectangulo sobresale un rayo rojo de gran tamafio. La marca figurativa
consiste en un rayo rojo de gran tamafo.
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Antecedentes

\ \

\

PWR Domestic
PWR Hybrid,
PWR Engine,

PWR La energia de la innovacion

A %

I WR En g | n e La energia de la Innovacion L

PW‘R %mestic PWR Hybrid
\

Las marcas halladas de oficio son de naturaleza mixta, compuestas por el elemento
nominativos PWR, el cual aparece en letras mayusculas negras y de trazo grueso, el cual
se acompafia de otras expresiones Domestic, Hybrid, Engine y La energia de la
innovacion. Sobre y debajo del texto se cruzan lineas diagonales en diferentes tonos, que

afladen un elemento grafico y enmarcan la composicion.
Jurisprudencia

Comparacion entre signos mixtos

En cuanto a la comparacion de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha reiterado que debe ser tenido en cuenta el elemento predominante en cada

signo, bien sea el grafico o el denominativo.

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de
acuerdo con las reglas de comparacién para signos nominativos, a ser:

“(iy Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su
unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas
o las palabras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que
esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado.

(i) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una
palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base
y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista Iéxica
de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el
diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo,

deport-istas, deport6logo.

Péagina 7 de 16

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
Teléfono en Bogoté: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 -

Direccién: calle 24 #7-43 local 108, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 -
www.sic.gov.co — e-mail: contactenos@sic.gov.co

9

MNuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 11537
Ref. Expediente N° SD2025/0040578

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicién. Si los signos en conflicto comparten un
lexema o raiz Iéxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Por lo general el lexema es el elemento que mas impacta en la mente del
consumidor, lo que se debe verificar al hacer un analisis gramatical de los signos
en conflicto.

* Por lo general en el lexema esté ubicada la silaba ténica.

* Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de
confusion ideologica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy
importante tener en cuenta que el criterio ideoldgico debe estar complementado con
otros criterios para determinar el riesgo de confusion en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tonica de los signos a comparar, pues si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los
signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el
mismo orden asumiran una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la
denominacion.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la
mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el
mercado”.4

Por su parte, si el elemento predominante es el grafico, el cotejo obedecera las siguientes
reglas para el cotejo de signos puramente figurativos o gréficos:

“(i) Se debe realizar una comparacion gréafica y conceptual, ya que la posibilidad de
confusién puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o
similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe,

(ii) Entre los dos elementos de la marca grafica figurativa, el trazado y el concepto,
la parte conceptual o ideoldgica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan
existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusioén,

(i) Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente
grafico, al efectuar el respectivo analisis de registrabilidad deberéa tenerse en cuenta
la combinacién de colores y el gréafico que la contiene, puesto que este elemento
podria generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado a registro”.®

Finalmente, si al realizar la comparacion se determina que en uno de los signos mixtos
predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusion entre
los signos, a no ser que puedan suscitar una misma idea 0 concepto en cuyo caso
podrian incurrir en riesgo de confusion.

Comparacion entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el
elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el grafico; si la denominacién

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 78-1P-2019.

5 Ibidem
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causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y
no podra generarse confusion con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera
estara en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa
la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023—IP-
2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el grafico, se debera realizar
el andlisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este
tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El analisis del trazado debe tener en
cuenta las figuras o lineas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se
refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa®; siendo este ultimo
el que suele prevalecer:

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la
Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de
la marca grafica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideol6gica
suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos,
en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo
de confusion”.’

De encontrarse que los signos en confrontacion evocan un concepto, es necesario realizar
su comparacion tanto en el plano grafico como en el plano conceptual. Al respecto, el
tratadista Carlos Fernandez-N6voa sefiala que:

“(...) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gréafico debera efectuarse
de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente
graficas™, es decir, tomando en consideracion la pauta de la visién en conjunto.

Si desde el punto de vista gréafico no existe semejanza entre las marcas, “no sera
indispensable proceder al analisis de las marcas en el plano conceptual™. Si, por el
contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gréfico, “debera procederse
a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (...) habra que
determinar si los signos considerados graficamente dispares, evocan 0 no un
concepto concreto idéntico o equivalente”.?0

Analisis comparativo frente a marcas opositoras

Esta Direccion observa que el elemento nominativo del signo solicitado a registro es el
preponderante en su conjunto, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto
en el consumidor por ser aquellas que usaria para pedir los productos y servicios
protegidos con este signo, el elemento denominativo es el que tiene un grado de
recordaciéon mas alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos y
servicios que identifica, en mayor medida que el elemento grafico. Asi las cosas, y teniendo
en cuenta la naturaleza de los signos opositores, corresponde realizar el estudio de
conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

8 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales, primera edicion, pag.
240.

° Op. Cit., pag. 241.

10 Op. Cit., pag. 241.
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En este orden de ideas, es posible determinar que los signos bajo analisis son similarmente
confundibles. No6tese que el signo solicitado reproduce las expresiones “PWR” y “Power” de
los signos opositores, expresiones que son fantasiosas respecto de los productos y servicios
ubicados en la Clase 41 solicitada. Debe resaltarse que la marca opositora es la Unica
actualmente registrada en la Clase 41 que hace uso de la combinacion de letras PWR.

Si bien el signo solicitado a registro incluye dentro de su composicion otros elementos
graficos y nominativos estos no diluyen en lo mas minimo la similitud derivada de la
coincidencia de la combinacion de las letras PWR. Inclusive, a pesar de la preponderancia
del elemento nominativo, como se indic6 previamente, debe resaltarse que el signo solicitado
reproduce parte de los elementos graficos del signo opositor, como lo es la imagen de un
rayo.

Debe resaltarse que las expresiones “English power” del signo solicitado a registro, son
expresiones de uso comun dentro de la Clase 41 solicitada a registro, al referirse a
caracteristicas de los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado a registro.
Por ende, no es posible predicar que dichas expresiones sean apropiables en exclusiva por
un solo competidor.

De aceptarse tales diferencias ligeras como elementos diferenciadores entre los signos,
se estaria permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de
gue la inclusién de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresion de
conjunto diferente a la de la marca previamente registrada.

Asi mismo, se debe resaltar que los consumidores no suelen guardar un recuerdo perfecto
de las marcas que los son presentadas y mucho menos veran los signos uno al del otro.
Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusion
en el consumidor respecto de su procedencia empresarial.

Sumado a lo anterior, se debe recalcar que es deber de esta Direccion el velar por los
derechos de propiedad industrial legalmente concedidos, es imperativo impedir la
vulgarizacion de las marcas que se encuentran registradas y vigentes, lo cual puede
darse, entre otros, cuando se permite el registro de signos confundibles con marcas
registradas y que identifican servicios o productos relacionados, bajo la excusa de tener
algun elemento adicional de cualquier tipo. De ser de recibo tal tactica se estaria dando
cabida a que terceros se apropiaran de marcas registradas, bajo el falaz argumento de
que la inclusion de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresion de
conjunto diferente a la de la marca unitaria. Adicional a lo anterior, se induciria al
consumidor a error, quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye
en una variacion y/o innovacion de la marca previamente registrada.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Comparacion frente a marcas halladas de oficio

Dada la preponderancia del elemento nominativo del signo solicitado a registro y de los
signos hallados de oficio, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de
cotejo para signos nominativos.

Asi las cosas, esta Direccion encuentra que los signos bajo andlisis son similarmente
confundibles, toda vez que comparten la misma combinacion de letras PWR y dicha
combinacion es el elemento preponderante y con la mayor carga de distintividad dentro de
cada uno de los conjuntos marcarios bajo analisis.
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Notese que las marcas halladas de oficio hacen uso de la combinacion PWR, junto con otras
expresiones, manteniendo siempre en cada conjunto, un tamafio destacado.

Por su parte, en el signo solicitado a registro la expresion ENPWR es la preponderante
en su conjunto, dada su ubicacion, tamafio y disposicion dentro de un globo de dialogo y
de hecho, debe resaltarse que la letra
“p” del signo solicitado incluye un rayo dentro de su disefio, lo cual refuerza ain mas su
preponderancia dentro del conjunto marcario solicitado.

Asi las cosas, es posible deducir que el signo solicitado a registro reproduce el elemento
preponderante de las marcas halladas de oficio, por lo cual, al ser analizado de forma
sucesiva y en su conjunto, se concluye que es capaz de generar riesgo de confusion o
asociacion con las marcas previamente registradas.

Como se indicé previamente, las demas expresiones que conforman los signo bajo analisis
no pueden ser consideradas como elementos con la capacidad de diluir la latente similitud
entre el elemento nominativo preponderante de cada una de las marcas analizadas. Dichas
expresiones, al ser evocativas o de uso comun dentro de la Clase 9 solicitada no pueden ser
apropiadas en exclusiva por ningun participante del mercado, al ser necesarias para describir
los productos de dicha clase o sus cualidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los
signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexion competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, O6pticos, de pesaje, de medicion, de sefializaciébn, de control
(inspeccion), de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccion,
distribucion, transformacion, acumulacién, regulacién o control de la electricidad; aparatos
de grabacion, transmision o reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro
magnéticos, discos acusticos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabacion
digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de
calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

41: Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
culturales.

Los signos confrontados identifican:
Expedientes Productos y servicios

SD2020/0020979 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrénicos para motores;
mandos electronicos para servomotores; aparatos de conduccion,
distribucién, transformacién, acumulacién, regulacién o control de la
electricidad; aparatos de control eléctricos y electronicos para aparatos o
instalaciones de ventilacién; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de
control térmico; aparatos de control de velocidad para vehiculos; aparatos
de control y registro del rendimiento de maquinas; aparatos e instrumentos
de control [inspeccion]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y
electrénicos; aparatos e instrumentos de medicion; aparatos e instrumentos
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de medicion y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de
control, prueba y monitorizacién; aparatos eléctricos de medicion.

(37): Instalacion, reparacién y mantenimiento de condensadores,
condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y
tubos de caldera; mantenimiento y reparacion de vehiculos a motor;
mantenimiento, revision, reglaje 'y reparacibn de  motores;
reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos;
reacondicionamiento de maquinas y motores desgastados o parcialmente
destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automdéviles; reglaje
de vehiculos automoviles y motores; reparacion de filtros de maquinas y
motores; reparacion o mantenimiento de motores eléctricos; reparacion o
mantenimiento de motores eléctricos y suministro de informacion al
respecto; reparacion o mantenimiento de vehiculos de motor de dos ruedas,
asi como suministro de informacion al respecto; reparacion y mantenimiento
de motores; reparacion y mantenimiento de motores de vehiculos
automoviles; reparacion y mantenimiento de vehiculos automdviles y sus
partes, asi como de motores de vehiculos automoéviles y sus partes;
reparacion, mantenimiento, revision, desmontaje, reconstruccion y limpieza
de motores de vehiculos y sus partes; revisibn de motores; suministro de
informacion sobre la reparacion y el mantenimiento de motores eléctricos;
transformacion y reglaje de automaviles de serie y de sus motores.

SD2020/0020973 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrénicos para motores;
mandos electronicos para servomotores; aparatos de conduccion,
distribucion, transformacién, acumulacion, regulacion o control de la
electricidad; aparatos de control eléctricos y electronicos para aparatos o
instalaciones de ventilacion; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de
control térmico; aparatos de control de velocidad para vehiculos; aparatos
de control y registro del rendimiento de maquinas; aparatos e instrumentos
de control [inspeccién]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y
electrénicos; aparatos e instrumentos de medicion; aparatos e instrumentos
de medicion y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de
control, prueba y monitorizacién; aparatos eléctricos de medicion.

(37): Instalacion, reparacion y mantenimiento de condensadores,
condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y
tubos de caldera; mantenimiento y reparaciéon de vehiculos a motor;
mantenimiento, revisién, reglaje 'y reparacion de  motores;
reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos;
reacondicionamiento de maquinas y motores desgastados o parcialmente
destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automdéviles; reglaje
de vehiculos automdviles y motores; reparacion de filtros de maquinas y
motores; reparacion o mantenimiento de motores eléctricos; reparacion o
mantenimiento de motores eléctricos y suministro de informacion al
respecto; reparacion o mantenimiento de vehiculos de motor de dos ruedas,
asi como suministro de informacién al respecto; reparacion y mantenimiento
de motores; reparacion y mantenimiento de motores de vehiculos
automoviles; reparacion y mantenimiento de vehiculos automoviles y sus
partes, asi como de motores de vehiculos automoéviles y sus partes;
reparacion, mantenimiento, revision, desmontaje, reconstruccion y limpieza
de motores de vehiculos y sus partes; revision de motores; suministro de
informacion sobre la reparacion y el mantenimiento de motores eléctricos;
transformacion y reglaje de automaviles de serie y de sus motores.
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SD2020/0020980 (9): Analizadores de Motores, Mandos electronicos para motores;
mandos electronicos para servomotores; aparatos de conduccién,
distribucion, transformacién, acumulacion, regulacion o control de la
electricidad; aparatos de control eléctricos y electrénicos para aparatos o
instalaciones de ventilacion; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de
control térmico; aparatos de control de velocidad para vehiculos; aparatos
de control y registro del rendimiento de maquinas; aparatos e instrumentos
de control [inspeccion]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y
electrénicos; aparatos e instrumentos de medicion; aparatos e instrumentos
de medicion y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de
control, prueba y monitorizacion; aparatos eléctricos de medicion.

(37): Instalacion, reparacion y mantenimiento de condensadores,
condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y
tubos de caldera; mantenimiento y reparacion de vehiculos a motor;
mantenimiento, revisidbn, reglaje 'y reparacibn de  motores;
reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos;
reacondicionamiento de maquinas y motores desgastados o parcialmente
destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automdoviles; reglaje
de vehiculos automoviles y motores; reparacion de filtros de maquinas y
motores; reparacion o mantenimiento de motores eléctricos; reparacion o
mantenimiento de motores eléctricos y suministro de informaciéon al
respecto; reparacion o mantenimiento de vehiculos de motor de dos ruedas,
asi como suministro de informacion al respecto; reparacién y mantenimiento
de motores; reparacion y mantenimiento de motores de vehiculos
automoviles; reparacion y mantenimiento de vehiculos automdviles y sus
partes, asi como de motores de vehiculos automoéviles y sus partes;
reparacion, mantenimiento, revision, desmontaje, reconstruccién y limpieza
de motores de vehiculos y sus partes; revision de motores; suministro de
informacion sobre la reparacion y el mantenimiento de motores eléctricos;
transformacion y reglaje de automaviles de serie y de sus motores.

15312545 (41): Servicios de entrenamiento fisico y deportivo; servicios de
mantenimiento fisico; cursos de gimnasia y de mantenimiento fisico;
preparacion y gestion de actividades recreativas, deportivas y culturales;
suministro de informacion sobre entrenamiento fisico; toda clase de servicios
de formacion, educacion y esparcimiento.

SD2020/0020982 (9): Analizadores de Motores, Mandos electrénicos para motores;
mandos electronicos para servomotores; aparatos de conduccion,
distribucién, transformacion, acumulacion, regulacion o control de la
electricidad; aparatos de control eléctricos y electronicos para aparatos o
instalaciones de ventilaciéon; aparatos de control de flujo de gas; aparatos de
control térmico; aparatos de control de velocidad para vehiculos; aparatos
de control y registro del rendimiento de maquinas; aparatos e instrumentos
de control [inspeccion]; aparatos e instrumentos de control eléctricos y
electrénicos; aparatos e instrumentos de medicion; aparatos e instrumentos
de medicion y control; aparatos eléctricos de control; aparatos eléctricos de
control, prueba y monitorizacion; aparatos eléctricos de medicion.

(37): Instalacién, reparacion y mantenimiento de condensadores,
condensadores de vapor, radiadores de motor, recalentadores de aire y
tubos de caldera; mantenimiento y reparacién de vehiculos a motor;
mantenimiento, revisidbn, reglaje 'y reparacibn de  motores;
reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos;
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reacondicionamiento de maquinas y motores desgastados o parcialmente
destruidos; reglaje de motores; reglaje de motores de automdéviles; reglaje
de vehiculos automoviles y motores; reparacion de filtros de maquinas y
motores; reparacidon o mantenimiento de motores eléctricos; reparacion o
mantenimiento de motores eléctricos y suministro de informacion al
respecto; reparacion o mantenimiento de vehiculos de motor de dos ruedas,
asi como suministro de informacion al respecto; reparacién y mantenimiento
de motores; reparacion y mantenimiento de motores de vehiculos
automoviles; reparacion y mantenimiento de vehiculos automdviles y sus
partes, asi como de motores de vehiculos automoéviles y sus partes;
reparacion, mantenimiento, revision, desmontaje, reconstruccion y limpieza
de motores de vehiculos y sus partes; revisibn de motores; suministro de
informacion sobre la reparacion y el mantenimiento de motores eléctricos;
transformacion y reglaje de automaviles de serie y de sus motores..

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-
100 de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion observa que
en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay
relacion o conexidad entre los productos y servicios que identifican los signos objeto de
comparacion, como se procede a explicar.

Conexién competitiva de oficio entre productos de la Clase 9 Internacional.

Identidad: Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino
productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que estan
alli principalmente por criterios de abstracta finalidad, mas que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la
relacion entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en
relacién género — especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

En efecto, nétese como los productos que pretende identificar el signo solicitado a registro,
consistentes en aparatos e instrumentos de conduccion, distribucion, transformacion,
acumulacion, regulacion o control de la electricidad. Por ende, comparten finalidades, publico
consumidor y canales de comercializacidbn. Raz6n por la cual no resulta necesario
profundizar en su andlisis.

Asi mismo, productos como Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos,
fotograficos, cinematograficos, dpticos, de pesaje, de medicion, de sefalizacion, de control
(inspeccion), de salvamento y de ensefianza son el género de la especie de productos como
Mandos electrénicos para motores; mandos electronicos para servomotores.

De conformidad con lo anterior, los productos distinguidos por el signo previo pueden
provenir del mismo origen empresarial de los productos que se pretenden amparar por el
signo solicitado, en la medida que comparten una naturaleza afin, productos tecnologicos,
por lo que es posible que el consumidor entienda erroneamente que quien se encarga de
fabricar y comercializar los articulos registrados también se dedica a la fabricacion y
comercializacién de los productos solicitados a registro.

Conexion competitiva entre servicios de la Clase 41 internacional

Esta Direccién encuentra que los signos bajo analisis identifican servicios similares en la
misma Clase del Nomenclador. Notese que el signo solicitado a registro pretende distinguir
servicios relacionados con Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales. Por su parte, la marca opositora distingue servicios consistentes
en entrenamiento fisico y deportivo; servicios de mantenimiento fisico; cursos de gimnasia
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y de mantenimiento fisico; preparacion y gestion de actividades recreativas, deportivas y
culturales; suministro de informacioén sobre entrenamiento fisico; toda clase de servicios
de formacion, educacion y esparcimiento.

Si bien pueden diferir en ciertos aspectos de redaccion, en esencia se trata del mismo tipo
de servicios ubicados en la Clase 41 del Nomenclator, los cuales comparten la misma
finalidad de formacion fisica o recreacion lo cual permite deducir que se su publico objetivo
y canales de prestacion seran los mismos.

En este orden de ideas, dada la alta similitud de los signos bajo analisis y la estrecha relacién
entre los productos y servicios que pretenden distinguir, esta Direccion considera necesario
dar aplicacién a la teoria de la interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos 0 muy semejantes, mayor
debera ser la diferenciacion exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.
Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos 0 muy similares,
mayor deberd ser la diferenciacion exigible entre los signos enfrentados.”!

Como puede verse, en el presente caso se esta frente a signos altamente similares que
pretenden identificar productos y servicios estrechamente relacionados.

Por tanto, tenemos que, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el
presupuesto de razonabilidad es cumplido por las marcas en comento.

Dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Direccion encuentra que es posible que
los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de
gue los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las practicas
habituales en el mercado, maxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Conclusion
En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.
En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicién interpuesta por THE CLUB TM S.A.S.
ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca ENPWR English Power (Mixta) para
distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacién Internacional de Niza'?,
solicitada por Andres Posner Gallego, por las razones expuestas en la parte motiva de

la presente resolucion.

ARTICULO 3: Negar el registro de la Marca ENPWR English Power (Mixta) para

11 Interpretacion Prejudicial Proceso 96-1P-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes
de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espafia, 2003, p. 475.

2 9: Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotogréaficos, cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de
sefializacién, de control (inspeccién), de salvamento y de ensefianza; aparatos e instrumentos de conduccion, distribucién,
transformacion, acumulacion, regulacion o control de la electricidad; aparatos de grabacion, transmision o reproduccién de sonido o
imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabacién digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores; software; extintores..
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distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificacion Internacional de Niza®?,
solicitada por Andres Posner Gallego, por las razones expuestas en la parte motiva de

la presente resolucion.

ARTICULO 4: Notificar a Andres Posner Gallego, solicitante del registro y a THE CLUB
TM S.A.S opositora, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la
misma, advirtiéndoles que contra dicha resolucién procede el recurso de apelacién ante
la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez

(10) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 5: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.

Dado en Bogota D.C., el 19 de febrero de 2026

13 41: Educacion; formacion; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
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