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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 37686

Ref. Expediente N° SD2025/0087089

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 28 de agosto de 2025, la sefiora DIANA CAROLINA
DELGADO MENESES, solicito el registro de la Marca BIG PAPA (Mixta) para distinguir
servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificaciéon Internacional de Nizal.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080 del 29 de septiembre de
2025, el sefior FABER DARIO MAYA VELASQUEZ present6 oposicion al registro con
fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

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

“(...) Las palabras “BIG” y “PAPA” aparecen exactamente en el mismo orden y con la
misma grafia en ambas marcas. No existen elementos adicionales que alteren la
percepcion escrita del conjunto, lo que significa que el consumidor, al leer o escribir
cualquiera de las dos denominaciones, percibira el mismo signo. Esta identidad literal
elimina cualquier posibilidad de diferenciacién visual o ortografica, especialmente en
contextos donde las marcas se presentan de forma nominativa (por ejemplo, mendas,
empaques, publicidad digital o letreros).

(...) Desde el punto de vista fonético, la coincidencia es igualmente total. Ambas
denominaciones se pronuncian de manera idéntica: [big papa], con acentuacién en la
primera silaba de la segunda palabra (“PA”), lo cual produce un sonido contundente y
facil de recordar.

(...) La comparacion conceptual o ideoldgica entre las marcas BIG PAPA (mixta)
evidencia una coincidencia total en la evocacion, significado y mensaje que transmiten
al publico consumidor. Ambas marcas giran en torno a la misma idea central: una
identidad gastronémica de tono familiar, cercana, popular y asociada a la comida
rapida o al consumo informal de alimentos.

. Evocacion semantica comun.
La expresion “BIG PAPA” se compone de dos términos en idioma inglés:

> “BIG”, que significa grande 0 abundante, y
> “PAPA”", que puede entenderse en su acepcion coloquial como padre o, en el

contexto alimentario y cultural latinoamericano, también como papa (tubérculo o
patata).

Esta ambigliedad semantica —que puede remitir tanto a una figura paterna como a un
alimento— es precisamente lo que otorga fuerza distintiva y recordacion a la marca.
Sin embargo, en ambos casos, la idea general que proyecta el signo es la misma: una
marca asociada a comida de porciones generosas, elaborada con papa o basada en

143: Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurante de comida
para llevar; servicios de restaurante de comida rapida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rapidas;
servicios de restaurantes mdviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y bares; suministro de comidas y
bebidas para clientes de restaurantes.
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ingredientes populares, lo que la inscribe inequivocamente en el ambito de la
alimentacion y restauracion.

(...) Asi, productos y servicios que, aunque formalmente pertenezcan a diferentes
clases, satisfacen la misma necesidad o intervienen dentro de una misma cadena de
consumo, deben considerarse econémicamente vinculados.

En el presente caso, la conexidad entre los productos de la clase 29 (patatas fritas y
procesadas) y los servicios de la clase 43 (restaurantes y expendio de alimentos) es
evidente, funcional y comercialmente comprobable, conforme se desarrolla a
continuacién

(...) Los productos amparados por la marca registrada —patatas fritas, patatas
procesadas y sus derivados— constituyen alimentos listos para el consumo o
ingredientes base que son comunmente ofrecidos, servidos o utilizados en los
establecimientos de comida répida y restaurantes.

A su vez, los servicios de la clase 43 comprenden la preparacién y suministro de
alimentos, dentro de los cuales las papas fritas son un acompafiamiento o componente
habitual.

Por tanto, existe una complementariedad directa y funcional entre ambos sectores: los
productos (clase 29) y los servicios (clase 43) se encuentran dentro de una misma
cadena de valor gastronémica, en la que el consumidor percibe continuidad —no
ruptura— entre el alimento producido y el alimento servido.

(...) En la industria alimentaria moderna, las marcas transitan con frecuencia entre la
produccién de alimentos procesados (clase 29) y la prestacion de servicios de
alimentacion (clase 43).

No es extrafio que una empresa productora de alimentos amplie su portafolio hacia
operacion de restaurantes o franquicias que utilicen sus propios productos como
materia prima —estrategia de “marca paraguas” o “brand extension”—.

Bajo este comportamiento del mercado, el consumidor promedio podria
razonablemente creer que el restaurante “BIG PAPA” forma parte del mismo grupo
empresarial que fabrica las papas fritas “BIG PAPA”, o que dicho restaurante utiliza
esas papas como producto exclusivo de la marca.

(...) Los productos y servicios confrontados comparten una misma finalidad esencial:
satisfacer una necesidad alimentaria inmediata.

Tanto el consumo de papas fritas empaquetadas como el consumo de comidas rapidas
en restaurantes responde al mismo impulso de conveniencia, sabor y satisfaccién
instantanea, dirigido a un publico masivo.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sefiora DIANA CAROLINA
DELGADO MENESES, dio respuesta a la oposicion argumentando:

"(...) Esta limitacién tiene consecuencias juridicas directas y determinantes para el
presente analisis. En primer lugar, implica que el titular no es propietario exclusivo de
las expresiones “BIG” ni “PAPA” de manera aislada, por lo que no puede pretender
monopolizar dichas palabras ni impedir su uso legitimo por terceros cuando estas se
emplean en contextos marcariamente distintos y autbnomos.

En segundo lugar, el derecho reconocido por la SIC recae exclusivamente sobre el
conjunto nominativo-grafico, entendido como la combinacién especifica e inseparable
entre la denominacion y su expresion gréafica particular. En consecuencia, el propio
titular se encuentra juridicamente impedido para fragmentar el signo y defenderlo de
manera disociada, extrayendo Unicamente el componente denominativo o alguna de
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sus palabras para ampliar artificialmente el ambito de proteccién concedido.

Pretender negar el registro de una marca distinta, como BIG PAPA, sobre la base de
un derecho que expresamente no otorga exclusividad sobre las palabras
individualmente consideradas, constituye una extension indebida del alcance del
registro y desconoce los limites fijados por la propia autoridad marcaria al momento de
Su concesion.

(...) Conforme al principio de especialidad marcaria, los derechos derivados del
registro de una marca se limitan estrictamente a los productos o servicios para los
cuales fue concedida, sin que puedan proyectarse automatica o indefinidamente hacia
sectores economicos distintos o ajenos.

En este caso, la marca opositora se aplica a bienes alimenticios, listos para consumo,
producidos de forma artesanal y comercializados como productos empaquetados,
mientras que la marca solicitada se orienta a la prestacion de servicios gastronémicos
presenciales, que involucran preparaciébn en sitio, interaccion directa con el
consumidor, ambientacion y servicio de mesa. Se trata, por tanto, de modelos de
negocio completamente diferenciados, con finalidades econdmicas, dinamicas de
consumo y canales de comercializacion incompatibles.

(...) No existe posibilidad de sustitucion entre los bienes de la clase 29 y los servicios
de la clase 43 enfrentados. La marca opositora ampara productos terminados que el
consumidor adquiere para consumo inmediato o como snack; mientras que la marca
solicitada identifica un restaurante, cuyo producto estrella es la salchipapa preparada
en el sitio, dentro de una experiencia gastronémica completa que involucra servicio,
ambientacién y preparacion al instante.

Los bienes de clase 29 no pueden reemplazar la funcién econdmica ni la experiencia
de consumo propia de los servicios de clase 43.

b) Complementariedad
Tampoco existe complementariedad funcional entre los signos.

hecho de que un restaurante pueda utilizar papas dentro de un plato no significa que
exista una relacion natural, necesaria 0 econdmica con un productor artesanal de
papas fritas elaboradas en paila.

La compra de ingredientes por parte de un restaurante no constituye
complementariedad relevante a efectos marcarios, pues las papas artesanales del
opositor se comercializan como snacks o productos alimenticios terminados, mientras
gue el restaurante de la solicitante ofrece platos compuestos, preparados al instante y
servidos en un entorno de comida rapida.

No existe dependencia, vinculo econdmico ni necesidad conjunta entre ambas
actividades.

c) Posibilidad de considerar que provienen del mismo empresario
(razonabilidad)

No resulta razonable que el consumidor promedio asocie ambos signos como
provenientes del mismo origen empresarial.

Quien adquiere papas fritas artesanales elaboradas en paila sobre adobe de barro
entiende que se trata de un producto con identidad propia, vinculado a una tradicién
manual y a un proceso artesanal.

Por su parte, quien consume en el restaurante BIG PAPA busca la experiencia
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completa de la salchipapa: ambiente juvenil, preparacion inmediata, atencion
presencial y la l6gica propia de un negocio de comida rapida.

Las diferencias en publico objetivo, dindmica de consumo, canales de
comercializacion, presentacién, experiencia, percepcion del mercado, precio, finalidad
y modelo de negocio excluyen de forma absoluta cualquier posibilidad de que el
consumidor atribuya un origen empresarial comin a ambos signos.

(...) En el presente caso, el consumidor objetivo de la marca solicitada “BIG PAPA
(Mixta)” orientada a servicios de restaurante y comida rapida no corresponde al publico
que adquiere los productos artesanales identificados por la marca opositora en la clase
29.

Mientras el opositor dirige su actividad a consumidores que adquieren papas fritas
artesanales elaboradas en paila sobre adobe de barro, comercializadas como un
producto alimenticio empacado o listo para consumo, la marca solicitada se enfoca en
usuarios de servicios gastronémicos presenciales, quienes buscan una experiencia
completa de restaurante, especialmente en torno a la salchipapa como plato principal.
Se trata de contextos de consumo completamente distintos:

e por un lado, compradores de productos alimenticios artesanales, elaborados
mediante procesos tradicionales y adquiridos como bienes terminados;

e por otro, consumidores de comida rapida, que visitan un establecimiento fisico,
evalGan un mend, un ambiente, un servicio y una experiencia culinaria integral.

Estos publicos no se cruzan, no comparten canales de comercializacion y adoptan
decisiones de consumo basadas en criterios diferentes. Ningin consumidor que
adquiere un producto artesanal de papa frita preparado en paila sobre adobe de barro
tendria motivos para asumir que proviene del mismo origen empresarial que un
restaurante especializado en salchipapas.

(...) 7.2. Segmentacién del mercado y ausencia de riesgo de confusion
El comportamiento del consumidor moderno esta determinado por:

. la especializaciéon de los canales de consumo,
« la diferenciacion conceptual de los modelos de negocio, Yy
* la clara separacién entre bienes alimenticios artesanales y servicios gastronémicos.

Estos factores excluyen cualquier posibilidad razonable de confusion o asociacion
empresarial entre productos de la clase 29 y servicios de la clase 43, aun cuando
compartan la denominacién BIG PAPA.

El precedente “CORONA” demuestra que la coexistencia pacifica de marcas con
elementos denominativos comunes es juridicamente viable y comercialmente
funcional, siempre que no exista conexion competitiva ni riesgo real de confusion. En
el presente caso, la coexistencia entre BIG PAPA (clase 29) y BIG PAPA (Mixta) (clase
43) se ajusta plenamente a los principios de especialidad marcaria, competencia leal
y percepcion real del consumidor, por cuanto los signos identifican actividades
econoémicas auténomas y ajenas entre si.”

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 Comision 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 Decision 486
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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
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 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 semejanza y 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.

Acervo probatorio

La sefiora DIANA CAROLINA DELGADO MENESES en el escrito de respuesta al
traslado de la oposicion allegoé las siguientes pruebas:

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 ideologica.

*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 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 pablico 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 relacién, vinculacién o conexién entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitucion (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexiéon 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 sustitucion 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 consideraciéon
el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribucién 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, tratdndose 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 cuestiéon
provienen del mismo empresario. Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
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e Menu del restaurante BIG PAPA, en el que se observan productos
comercializados bajo el signo solicitado.

« Fotografias del establecimiento comercial identificado con el signo BIG PAPA.

o Pieza publicitaria y promocional del restaurante BIG PAPA.

« Captura de pantalla del sitio web del opositor en el que se observan productos
alimenticios artesanales comercializados bajo la marca BIG PAPA.
https://www.bigpapa.com.co/

o Captura de pantalla de la pagina web oficial BIG PAPA:
https://bigpapaoficial.com

e Enlace del perfil de Instagram BIG PAPA:
https://www.instagram.com/bigpapa_col?igsh=anA5c3RNN3F4MWIy

e Enlace del perfil de Facebook BIG PAPA:
https://www.facebook.com/share/1GJrYeqodR/?mibextid=wwXIfr

o Enlace del perfil de TikTok BIG PAPA:
https://www.tiktok.com/@bigpapacol? r=1& t=ZS-91fbWz5J6YS

e Enlace del canal de YouTube BIG PAPA:
https://youtube.com/@bigpapacol?si=P] kOpGrE1se7Ht0

a) Rechazo de Pruebas

Respecto al material probatorio aportado al expediente, esta Direccion reconoce que las
documentales allegadas por la solicitante dan cuenta de ciertos comportamientos de
mercado por parte de las sociedades involucradas. No obstante, dichas pruebas no son
admisibles ni relevantes para efectos del analisis de registrabilidad del signo solicitado, en
tanto este debe cefiirse a los parametros establecidos por la normativa marcaria vigente.

En particular, frente a la causal de irregistrabilidad relativa a la confundibilidad, resulta
determinante la aplicacion del articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el cual establece:

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aguellos 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

reqistro 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 confusion o de asociacion;

En virtud de lo anterior, el estudio comparativo que debe realizar esta Direccion se limita
estrictamente a los elementos consignados en la solicitud de registro del signo solicitado y
en elregistro de la marca previamente concedida. Este analisis no puede verse
condicionado por el uso que eventualmente se haya dado a los signos en el mercado, ya
gue ello implicaria desconocer el efecto constitutivo de derechos que otorga el registro
marcario, conforme a lo dispuesto en el articulo 154 de la Decisién 486.

En este sentido, es preciso reiterar que el examen de registrabilidad se basa
exclusivamente en la informacién contenida en los expedientes marcarios, es decir, en
las reivindicaciones formales realizadas por los titulares al momento de solicitar el
registro. Esta es la manifestacion juridicamente vinculante en cuanto al alcance de los
derechos solicitados o concedidos, y es la que se encuentra debidamente incorporada en
el repositorio oficial de marcas. Por el contrario, el uso comercial de los signos, las
actividades desarrolladas o dispuestas en sus paginas web, redes sociales, su divulgacién
0 posicionamiento en el mercado no constituyen elementos valorables en esta etapa del
procedimiento administrativo.
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Por lo tanto, las pruebas aportadas por la solicitante son rechazadas, en tanto no resultan
pertinentes ni conducentes para el analisis de registrabilidad del signo solicitado conforme
a los criterios legales aplicables.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Andlisis de la causal de irreqgistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136
de la Decision 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

La marca opositora es la siguiente:

Tipo | Signo Titular Expediente | Niza | Clase | Tramite Estado Vigencia
_ BIG FABER DARIO _
Mixta PAPA MAYA SD2019/0044442 11 29 Marca Registrada 21 nov. 2029
VELASQUEZ

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado

BIGPAPA

BIG PAPA
(Mixto)

El signo solicitado a registro de naturaleza mixta estd compuesto por el elemento
denominativo “BIG PAPA”, dispuesto en una sola linea dentro de una figura horizontal de
fondo oscuro con bordes laterales curvos. La palabra “BIG” se presenta en letras
mayusculas de color amarillo, mientras que la expresion “PAPA” aparece en letras
mayusculas de color blanco.

Signo opositor

BIG PAPA
(Mixto)

El signo opositor de naturaleza mixta estd compuesto por el elemento denominativo “BIG
PAPA”, dispuesto sobre una figura irregular de color rojo en la parte inferior. Sobre dicha
denominacion se incorpora un elemento grafico central que representa una papa
antropomorfa con rostro, brazos y manos, vestida con gorro de chef de gran tamafio. La
figura sostiene un utensilio de cocina en una de sus manos y presenta expresion facial
animada.
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Reglas jurisprudenciay doctrinal aplicable a la comparacién de marcas
Comparacion entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de caracter mixto, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefalado*:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, debera realizarse el
cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:®

(i) 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 por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas,
deport-o6logico.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que
unido a un lexema modifica su definicion.

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba ténica 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 asumirdn 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.

b) Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el gréfico, se
deben utilizar las reglas de comparacion para los signos puramente gréaficos o
figurativos, segun sea el caso®:

(i) Se debe realizar una comparacién gréfica 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 0 concepto que la marca figurativa suscite
en la mente de quien la observe.

(i) Entre los dos elementos que la marca grafica figurativa, el trazado y el concepto, la
parte conceptual o ideolégica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan

4 TJCA, Proceso 218-1P-2019.

5 Ver Interpretacion Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

8 En la Interpretacion Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogi6 las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gréafico, al efectuar el respectivo analisis
de registrabilidad debera tenerse en cuenta la combinacién de colores y el grafico que la contiene, puesto que este elemento podria
generar capacidad de diferenciacién del signo solicitado a registro.
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existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o
concepto e incurrir en el riesgo de confusion.

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

¢) Si al realizar la comparacién se determina que en los signos mixtos predomina el
elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar a confusion entre los signos,
pudiendo estos coexistir pacificamente en el dmbito comercial, salvo que puedan
suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de
confusién.®”

Comparacion entre signos mixtos y nominativos:

De otra parte, al efectuarse la comparacion entre un signo denominativo y uno mixto, 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
confusién, 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 denominacion 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-Novoa 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
grafica 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 (...).

7 Ver Interpretacion Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
8 Ver Interpretacion Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015.
9 TICA, Proceso N° 224-|P-2015.
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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:

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente andlisis que en los signos en confrontacion
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 funcion 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 signhos 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 posicién, 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 cdmo es captada la marca en el mercado.
f) Se debe determinar si existe un elemento comin preponderante o relevante en
ambos signos.”*?

Andlisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, considerando la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que,
tratAndose de marcas mixtas, por regla general el elemento denominativo es el que guia
la forma en que el consumidor demanda los productos o servicios, sin perjuicio de que el
componente grafico pueda reforzar o modificar la impresion de conjunto, esta Direccion
efectuard el cotejo de manera integral, con base en la impresion de conjunto, mediante
un examen sucesivo y privilegiando las semejanzas relevantes sobre las diferencias.

Bajo tales parametros, esta Direccion encuentra que el signo solicitado a registro “BIG
PAPA” resulta similarmente confundible con el signo opositor previamente registrado
“BIG PAPA”, en tanto el solicitado reproduce integramente la combinacién denominativa
BIG + PAPA, que es precisamente el elemento de mayor impacto y recordacion en el
conjunto. En un examen sucesivo, el consumidor presunto retiene el nombre por el cual
identifica y solicita el producto o servicio, y en este caso la coincidencia es total, sin que
el solicitado incorpore elementos verbales adicionales capaces de imprimir una impresion
global diferente.

10 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edicion, 2001, pag. 256

11 “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mdltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretacion Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretacion Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-1P-2014".

2 TJCA, Proceso N° 127-1P-2016
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Ahora bien, el alcance del derecho en el registro del signo opositor, segun el cual se
establece que: “no se otorgan derechos de exclusividad sobre las expresiones “BIG” y
“PAPA” individualmente consideradas sino sobre su conjunto nominativo-grafico”, no
desvirtta la confundibilidad advertida. Lo anterior, debido a que dicha limitacién restringe,
en esencia, la capacidad del titular para impedir el registro de signos que utilicen BIG o
PAPA por separado, precisamente porque se trata de componentes que, aisladamente,
pueden carecer de fuerza distintiva suficiente o ser de uso frecuente; sin embargo, esa
limitacion no implica que se reduzca la proteccion frente a signos que reproduzcan el
conjunto en su integridad. Por el contrario, la propia anotacion confirma que la exclusividad
recae en la combinacién “BIG PAPA” apreciada como unidad, de modo que un signo
solicitado que repligue exactamente esa combinacién se ubica dentro del ambito de
colisién que la marca registrada esta llamada a proteger.

En el plano grafico, esta Direccion advierte que las diferencias de presentacion no
alcanzan a neutralizar la coincidencia denominativa determinante. El signo solicitado
presenta “BIG PAPA” dentro de una franja horizontal oscura, con “BIG” en amarillo y
“PAPA” en blanco, mientras que el opositor integra la misma denominacion sobre una
forma irregular roja y aiade una figura de papa antropomorfa con gorro de chefy utensilio
de cocina. No obstante, estas variaciones operan como recursos de estilizacion y
acompafamiento, que no impiden que el consumidor identifique de inmediato el mismo
nombre “BIG PAPA” en ambos signos, ni modifican el hecho de que ese elemento verbal
es el que el publico utilizara para referirse a la marca.

Adicionalmente, el componente animado del antecedente no elimina el riesgo, porgque en
la percepcion ordinaria del consumidor esa figura refuerza el mismo concepto que
comunica la denominacién: la idea de una “papa”’ que sin importar su presentacion o
preparacion, esta asociada a una propuesta alimentaria bajo el rétulo “BIG PAPA”. En
consecuencia, lejos de generar una distancia conceptual, el signo opositor conserva una
coherencia ideoldgica con el solicitado y la coincidencia total en la denominacion hace
probable que el publico entienda el signo solicitado como una presentacion alternativa,
una actualizacion grafica o una variante del mismo origen empresarial.

En suma, apreciados los signos en su conjunto, la reproduccion integra de “BIG PAPA”
por parte del solicitado, la ausencia de elementos adicionales con aptitud real de
diferenciacion y la insuficiencia de las variaciones gréficas para desvirtuar la coincidencia
denominativa conducen a concluir que la coexistencia de ambos signos es apta para
generar riesgo de confusion o, cuando menos, de asociacion, al poder creer el consumidor
gue se trata del mismo empresario o de empresas vinculadas.

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: Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en
restaurantes; servicios de restaurante de comida para llevar; servicios de restaurante de
comida rapida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rapidas;
servicios de restaurantes moviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de
restaurantes y bares; suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

El signo confrontado identifica:
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Expediente Productos

SD2019/0044442 (29): Patatas fritas; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patatas
procesadas.

Analisis conexidad competitiva entre servicios de la clase 43 de la marca solicitada
vs productos de la clase 29 de la marca opositora

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la
IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Direccion observa
gue 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 comparacién, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios
principales de conexidad competitiva, que acreditan por si mismos la existencia de
relacion, vinculacion o conexion entre productos, es la razonabilidad definida como “La
posibilidad 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. (...)"%. En el presente caso, un consumidor podria
considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo
empresario.

Los servicios del signo solicitado en clase 43 comprenden la reserva de mesas, asi como
la prestacion de comidas y bebidas en restaurantes, incluidos servicios de restaurante
para llevar, de comida rapida, restaurantes moviles, servicios orientados a turistas y, en
general, servicios de restaurantes y bares con suministro de comidas y bebidas para
clientes. Se trata, por tanto, de servicios gastronémicos cuyo eje es la preparacion,
expendio y entrega de alimentos listos para el consumo, dentro del circuito habitual de
restauracion.

Por su parte, el signo confrontado ampara en clase 29 patatas fritas, patatas fritas con
bajo contenido en grasa y patatas procesadas, esto es, productos alimenticios destinados
al consumo directo como snack, o al consumo dentro de preparaciones culinarias, y que
se comercializan como alimentos listos para ingerir 0 como insumos procesados para su
preparacion y servicio.

La relacion entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la
razonabilidad. En la realidad del mercado, es habitual que los restaurantes, especialmente
los de comida rapida y los de comida para llevar, ofrezcan y expendan patatas fritas como
producto principal o acompafante, y que el consumidor las identifique como parte normal
de la oferta gastrondmica del establecimiento. En ese sentido, el publico se encuentra
acostumbrado a que un mismo agente econdémico participe tanto en la prestacion del
servicio de restaurante como en la oferta de determinados alimentos procesados que se
venden en el propio punto de atencion, se empacan para llevar o incluso se comercializan
como productos de linea bajo la marca del establecimiento.

La coincidencia funcional refuerza la conexion, en la medida en que los productos de
patatas procesadas se integran de manera directa en la ejecucion del servicio de
restauracion: sirven como componente frecuente del mend, como guarnicidon y como
producto de consumo inmediato, lo que los inserta en el mismo ambito de uso y decision

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-1P-2022.
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del consumidor. Asi, aunque se trate de un producto de la clase 29 y de servicios de la
clase 43, ambos convergen en el mismo sector gastrondmico y satisfacen, desde la
perspectiva del consumidor, una necesidad cercana y complementaria asociada al
consumo de alimentos.

Ademas, los canales de comercializacion pueden coincidir. Las patatas fritas y patatas
procesadas se ofrecen tanto en restaurantes y bares como en canales de venta al publico
donde se adquieren alimentos para consumo inmediato, incluyendo servicios moviles o
para turistas, y también se comercializan en presentaciones empacadas o listas para
servir, lo cual hace plausible que el consumidor atribuya a un mismo origen empresarial
la oferta del servicio de restaurante y la oferta del producto alimenticio especifico, como
una extension natural del portafolio gastronémico.

En resumen, los servicios del signo solicitado en clase 43 y los productos del signo
confrontado en clase 29 se encuentran interrelacionados debido a su convergencia en el
mercado de alimentos y restauracién, al uso habitual de patatas fritas y patatas
procesadas dentro del servicio de restaurante y a la practica comercial consistente en que
establecimientos gastrondmicos ofrezcan y posicionen determinados alimentos
procesados como parte identificable de su oferta. Esta conexion permite que el
consumidor considere razonable que tales coberturas provengan del mismo empresario o
de empresas vinculadas, incrementando el riesgo de asociacion.

Por lo anterior, no resulta extrafio que un empresario dedicado a servicios de restaurante
amplie su esquema de negocios hacia la comercializacién de productos alimenticios
procesados asociados a su oferta, o que un productor de alimentos procesados incursione
en la prestacién de servicios gastronémicos, manteniendo coherencia dentro del mismo
sector economico. En esa medida, el consumidor facilmente entendera que quien opera
restaurantes y servicios de comidas también pueda ofrecer, bajo la misma denominacion,
productos como patatas fritas o patatas procesadas.

Junto con ello, existe el riesgo de confusién o asociacion en los consumidores dado que
los canales de divulgacion y comercializacion pueden coincidir y el producto puede
percibirse como parte integrante o extension de la oferta del restaurante, situacion que
podria generar la idea erronea de que las patatas fritas o patatas procesadas identificadas
por el signo confrontado corresponden a una linea del mismo operador que presta los
servicios del signo solicitado, o que el signo solicitado constituye una extension del
proveedor de dichos alimentos.

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, con relacion 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 o
muy similares, mayor deberd ser la diferenciacién exigible entre los signos
enfrentados”4

Por tanto, bajo las reglas de la sana critica, es posible predicar que el presupuesto de
razonabilidad se encuentra cumplido en las coberturas en comento, toda vez que los
servicios de restaurante, incluida la provisién de comidas para consumo en el lugar o para
llevar, y los productos alimenticios consistentes en patatas fritas y patatas procesadas

1 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.

Pagina 13 de 15

Teléfono en Bogota: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - fundamental al usar menos
Direccidn: calle 24 No. 7 - 43 local 108, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - papel contribuimos con el
WWW.SiC.gov.co - medio ambiente

La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece los siguientes canales de atencidn: 9 MNuestro aporte es



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucidon N° 37686
Ref. Expediente N° SD2025/0087089

convergen en el mismo sector gastronémico y pueden ser percibidos por el consumidor
como parte de un portafolio plausible de un mismo origen empresarial o vinculado.

En consecuencia, esta Direccidbn estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por si mismos la existencia de relacién, vinculacién o conexion
entre productos y/o servicios.”

Por tanto, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan una
conexidad competitiva que genera un riesgo de confusion y asociacion en el publico
consumidor, por lo que no es posible permitir la coexistencia.

Conclusioén

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO 1: Declarar fundada la oposicion interpuesta por el sefior FABER DARIO
MAYA VELASQUEZ.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca BIG PAPA (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 43 de la Clasificacion Internacional de Nizal®, solicitada por la
sefiora DIANA CAROLINA DELGADO MENESES, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolucion.

ARTICULO 3: Notificar a la sefiora DIANA CAROLINA DELGADO MENESES,
solicitante del registro y al sefior FABER DARIO MAYA VELASQUEZ opositor, el
contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que
contra dicha resolucién procede el recurso de apelacion ante la Superintendente
Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion.

ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiguese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 21 de mayo de 2026

15 Ibidem

16 43: Reserva de mesas de restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicios de restaurante de
comida para llevar; servicios de restaurante de comida rapida; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas rapidas;
servicios de restaurantes mdviles; servicios de restaurantes para turistas; servicios de restaurantes y bares; suministro de comidas y
bebidas para clientes de restaurantes.
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