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Resolucion N° 80097

Ref. Expediente N° SD2025/0007923

Por la cual se niega un registro

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

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el dia 31 de enero de 2025, la sefiora Elvira Stella Devia
Estrada, solicito el registro de la Marca Bamboo fusion oriental sushi bar (Mixta) para
distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificacién Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1068 del 29 de mayo de 2025,
no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisiéon 486 de la Comunidad
Andina, encuentra la Direccion que de conformidad con el articulo 150 de aquella, es
deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta
todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los articulos 135y
136 de la Decisidn. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aln en el caso de que no
hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente
en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar
el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciard acerca de ellas asi como acerca de la concesion o de la
denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del articulo 136 de la Decisidn 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, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion 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
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero?,

1 43: Servicios de restaurantes de sushi; preparacion de comida japonesa de consumo inmediato; servicios de restaurantes de
comida japonesa; prestacion de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de comidas
selectas.

2 eLa 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.
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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 relacion 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

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontré la siguiente informacion
relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite | Vigencia | Estado
Mixta BAMBO Jesﬁztfz"e‘o SD2019/0050546 | 11 43 Marca | 09/01/2030 | Registrada
. BAMBOO FOODOLOGY .
Mixta WOK SAS. SD2021/0042905 11 43 Marca 30/11/2031 | Registrada
OLHAR
L CHILLI SOCIEDAD POR .
Nominativa BAMBOO ACCIONES SD2017/0007767 11 33 Marca 02/08/2027 | Registrada
SIMPLIFICADAS
JORGE ALBERTO
Mixta BAMBU ROJAS 14224396 10 32 Marca 19/05/2025 | Registrada
OTALVARO
Bamboo CORDORNICES
Mixta Huevos de | DEL CAMPO DEL | SD2016/0055879 10 29 Marca 16/06/2027 | Registrada
Codorniz PUTUMAYO SAS

Los signos a comparar son los siguientes:

*En la comparacion, 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 confusion o de
asociacion.

«Al realizar la comparacion, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar como 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 conexion 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 sustitucién 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
0 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) Lacomplementariedad 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
conexion 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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El signo solicitado Antecedentes

_:C:),g,i('EN! Tpga L S:US'H! [ B'al R; b
Bamboo fusion oriental
sushi bar

o

Huevos de coqorniz

BAMBOO WOK
BAMBO / BAMBOO WOK / BAMBU / Bamboo Huevos

de Codorniz

CHILLI BAMBOO

(Nominativa)

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparaciéon de marcas

Comparacion entre marcas mixtas

Se debera tomar en consideracion que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de
2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparacion
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos o mas palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibicion alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
mas palabras, con o sin significacion conceptual, con o sin el acompafiamiento de un
gréfico (...)™.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gréafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso
56-1P-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial
221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, disefio industrial:
“BURBUJA VIDEOS 20007, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de
2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general,
el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el mas caracteristico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gréfico, teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser
definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador
de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-1P-2013,
ya citado, citando al Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta
Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

4 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.0.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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En este caso, se deberd determinar el elemento caracteristico del signo mixto v,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las reglas
para la comparacién entre signos denominativos.

Comparacion entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual
debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina:®

e Se debera establecer cual es el elemento predominante en el signo mixto.

e Si el elemento grafico es el preponderante, en principio no habria riesgo de confusion,
salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

e Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo debera
realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la practica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominacién y no guiandose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente grafico.

El tratadista Carlos Fernandez-N6évoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha
expuesto algunas hipétesis que permiten desplazar el componente grafico a un primer
plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse
cuando concurren ciertos factores que imprimen caracter dominante al componente
figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer
plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A
saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el
componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores
que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta.

i) Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca
gréfica son aquellos que merman el caracter distintivo de este componente. Entre
los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente
denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado nimero
de marcas pertenecientes a terceros (...).

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir
negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la
marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

i) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrinseca del correspondiente componente figurativo (...)"®

En consecuencia, al caso en estudio deberan aplicarse las siguientes reglas’ para el
cotejo entre los mismos:

5 TJCA, Proceso N° 224-1P-2015
6§ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicién, 2001, pag. 256
7 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se

destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-1P-2007 y la Interpretacién Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso
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Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente analisis que en la marca previamente registrada
predomina el elemento nominativo, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) 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.

b) Se debe establecer si los sighos en conflicto comparten el mismo lexema (...)

c) Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa
la misma posicion, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos
podria ser evidente.

d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la
denominacion.

e) 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.

f) Se debe determinar si existe un elemento comun preponderante o relevante en
ambos signos.”®

Analisis comparativo.

Dando lugar al analisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixto, compuesto por la expresibn Bamboo fusion
oriental sushi bar, en un tipo de letra especifico y acompafiado de la forma de un oso
panda en un paisaje de bambu. De otro lado, las marcas registradas son de naturaleza
mixta y nominativa, compuestas principalmente por las expresiones BAMBO / BAMBOO
WOK / BAMBU / Bamboo Huevos de Codorniz / CHILI BAMBOO, en caracteres
especiales e ilustradas cada una dentro de un disefio particular para el caso de las marcas
mixtas.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el
elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que
usaria el consumidor para demandar los productos y servicios identificados con los signos,
esta Direccién encuentra que los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera
sucesiva y no simultdnea presentan similitudes susceptibles de generar confusion y de
inducir a error al publico consumidor (Bamboo fusion oriental sushi bar / BAMBO /
BAMBOO WOK /BAMBU / Bamboo Huevos de Codorniz / CHILI BAMBOO).

En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto el signo solicitado
en primera instancia reproduce el elemento preponderante y de mayor recordacién que
hace parte de las marcas registradas (Bamboo fusion oriental sushi bar / BAMBO /
BAMBOO WOK /BAMBU / Bamboo Huevos de Codorniz / CHILI BAMBQOO), sin que los
elementos adicionales del orden grafico y/o nominativo que acompafian a la marca
solicitada a registro revistan al signo pretendido de distintividad extrinseca.

En efecto, tal y como se puede observar en la marca solicitada, los términos fusion oriental
sushi bar no puede ser un derrotero para opacar las similitudes expuestas previamente,
en la medida que se trata de una serie de términos que pueden ser percibidos como una
indicacion del tipo de comida identificadas bajo el término BAMBOO, razén por la cual la
misma no es apta para opacar las similitudes del orden fonético y ortogréficas
anteriormente expuestas.

8 TJCA, Proceso N° 127-IP-2016
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Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante, en la medida
gue la marca solicitada a registro incorpora el elemento principal y de mayor recordacion
gue hace parte de las marcas registradas, lo que conlleva con claridad a concluir que nos
encontramos frente a similitudes del orden fonético.

En efecto, los signos en confrontacion tienen una secuencia vocalica y consonantica que
generan la pronunciacion de fonemas similares C Bamboo fusion oriental sushi bar /
BAMBO / BAMBOO WOK / BAMBU / Bamboo Huevos de Codorniz / CHILI BAMBOO,
situacion que puede generar riesgo de confusion en el publico consumidor, en la medida
que las pequeiias diferencias presentes en la marca solicitada al incluir elementos
graficos y nominales adicionales, no son suficientes para opacar las similitudes del orden
fonético y ortogréfico.

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.

Conexién competitiva
El signo solicitado pretende distinguir:

43: Servicios de restaurantes de sushi; preparacion de comida japonesa de consumo
inmediato; servicios de restaurantes de comida japonesa; prestacion de servicios de
restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de comidas
selectas.

Los signos previamente registrados identifican:
Expedientes Productos y servicios
SD2016/0055879 29: Huevos de codorniz.

14224396 32: Agua, jugos, refrescos de agua, refrescos de fruta, nectares de
frutas y otras preparaciones para hacer bebidas.

SD2017/0007767 33: Cordiales [bebidas alcohdlicas].

SD2019/0050546 43: Prestacién de servicios de restaurante; servicios de comidas y
bebidas prestados en restaurantes; suministro de alimentos y
bebidas.

SD2021/0042905 43: Servicios de restaurante; servicios de pizzeria; servicios de
restaurante que incluyen servicio de bar con licencia; reservas de
restaurantes y de comidas; restaurante grill; delicatessen
[restaurantes]; servicios de restaurante de comida para llevar;
suministro de comidas y bebidas en restaurantes.

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 relacién o conexidad entre los productos y servicios que identifican los
signos objeto de comparacion, como se procede a explicar.
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Conexion competitiva de oficio entre productos y servicios de las Clases 29, 32, 33
y 43 Internacional.

Razonabilidad: No resulta extraiio que un empresario que se desempefia en un sector
especifico, como lo es el de restauracion, busque ampliar su esquema de negocios e
incursione en otro tipo de productos del mismo sector, por lo que el consumidor facilmente
entendera que quien se encarga de una serie de servicios ahora incursione en otros
productos afines. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociacion se incrementa hasta el
punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempefiarse en un sector afin
al del antecedente antes mencionado.

Tal como se advierte la marca solicitada busca identificar “Prestacion de servicios de
restaurante; restaurantes con_servicio _de reparto _a domicilio; restaurantes de
comidas _selectas”, mientras que los signos previamente registrados identifican los
siguientes productos “Huevos de codorniz; Agua, jugos, refrescos de agua, refrescos
de fruta, nectares de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas; Cordiales
[bebidas alcohdlicas]”.

De acuerdo con la cobertura descrita, se trata de productos y servicios que guardan una
relacion comercial cercana, debido a que comparten la misma finalidad (productos
alimenticios y bebidas, preparacion y venta de los mismos), en la medida que el publico
consumidor mediante los servicios de restauracion podra adquirir productos como Huevos
de codorniz; Agua, jugos, refrescos de agua, refrescos de fruta, nectares de frutas
y otras preparaciones para hacer bebidas; Cordiales [bebidas alcohélicas], por lo
gue de tal manera es posible que en ambos casos acceder a uno u otro a través de los
mismos canales de comercializacion.

En este orden de ideas, se trata de productos y servicios son puestos a disposicion del
consumidor a través de los mismos canales de comercializacion, por lo que al encontrar los
signos objeto de confrontacion en el mercado resultaria razonable para el consumidor medio
concluir que, quien se encarga de los servicios de restauracion que distingue el signo
solicitado, amplie su esquema de negocio e incursione en los productos alimenticios y
bebidas, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un Unico origen
empresarial.

Conexion competitiva de oficio entre servicios de la Clase 43 Internacional

Identidad: La Direccion observa que dada la identidad de los servicios que identifican los
signos en conflicto, en lo que se refiere a Prestacion de servicios de restaurante;
restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de comidas selectas
| Servicios de restaurante; servicios de restaurante _de comida para llevar;
suministro_de comidas vy bebidas en restaurantes / Prestacion de servicios de
restaurante; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; suministro
de alimentos y bebidas, no deviene necesario establecer conexion competitiva entre los
mismos Yy el riesgo de confusidn existente, no solo se desprende de la estrecha similitud
entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los
servicios identificados por los mismos.

De esta manera, sin efectuar mayor andlisis, dada su obvia identidad, es claro que los
mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al
acceder a los mismos podra incurrir en riesgo de confusion al pensar erradamente que
tales servicios provienen de un Unico empresario.
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Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 80097
Ref. Expediente N° SD2025/0007923
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 Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Negar el registro de la Marca Bamboo fusion oriental sushi bar (Mixta)
para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificacién Internacional de
Niza®, solicitada por parte de la sefiora Elvira Stella Devia Estrada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 2: Notificar de esta resolucion a la sefiora Elvira Stella Devia Estrada,
solicitante del registro marcario, entregandole copia de la mismay advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion.

ARTICULO 3: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 8 de octubre de 2025

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

9 43: Servicios de restaurantes de sushi; preparacion de comida japonesa de consumo inmediato; servicios de restaurantes de
comida japonesa; prestacion de servicios de restaurante; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; restaurantes de comidas
selectas.
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