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INTRODUCCION

Los derechos de propiedad intelectual alrededor del mundo se han convertido en figuras
juridicas claves para el desarrollo social y econdmico de los paises. Estos derechos son
de fundamental relevancia para cualquier relacion comercial entre los distintos agentes

econdmicos que interacttan en el mercado.

Dentro de los derechos de propiedad intelectual se encuentra la figura de la
marca, la cual ha tenido desde sus origenes gran importancia en el mundo comercial.
Esta figura ha tenido que enmarcarse a las situaciones sociales y econémicas del

momento para su funcionamiento como signo distintivo.

Por mucho tiempo, las marcas han estado compuestas por elementos figurativos,
denominativos y mixtos, pero debido al gran desarrollo econémico internacional, y con
esto, el progresivo aumento de la competencia, los empresarios se han visto en la
necesidad de componer las marcas con elementos distintos con el fin de captar mas la

atencion de los consumidores.

En efecto, han surgido marcas compuestas de distintos elementos, algunas de las
cuales seran objeto de estudio en el presente trabajo de investigacion, estas son: las
marcas sonoras, tactiles, gustativas y olfativas, conocidas en doctrina como “marcas no

tradicionales no visibles™.

Cabe recalcar que si bien la Decision 486 (norma subregional que tiene
supremacia sobre cualquier norma nacional) admite expresamente el registro de signos
no visibles como marcas, como los signos olfativos y sonoros — no estando claro si se
permite el registro de signos tactiles y gustativos en dicha norma — hay gran debate en
doctrina acerca de la distintividad de estos signos, asi como de la posibilidad de ser
representados graficamente, siendo estos dos requisitos indispensables para que puedan

acceder a registro.



Asimismo, debe mencionarse que en el Perl hay ya gran nimero de marcas
sonoras registradas, pero no hay hasta la fecha solicitudes de los otros tipos de marcas
no tradicionales no visibles, siendo preocupante en mayor medida sobre la falta de
marcas olfativas, las cuales se consideran beneficiosas para nuestros empresarios dado

su gran poder evocador.

Vale precisar que este debate sobre la distintividad y el requisito de la
representacion grafica de las marcas no tradicionales no visibles también se ha
observado en los deméas paises miembros de la Comunidad Andina, en la Union
Europea, y en los Estados Unidos de Ameérica; incluso, en diversas reuniones del
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréaficas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha

expuesto esta discusion.

Planteamiento del problema:

Con el gran desarrollo de la economia a nivel internacional se puede apreciar que cada
dia las empresas buscan implementar nuevos métodos para competir y ganar mas
posicién en el mercado, y de esta manera lograr persuadir a los consumidores de
comprar los productos y servicios que ofrecen. En ese sentido, el sistema marcario ha
sido clave para que los empresarios puedan darle valor agregado a sus bienes, pues una
marca, ademas de permitir al consumidor identificar sus productos y servicios, lleva

consigo la reputacién y prestigio que a lo largo del tiempo ha adquirido.

En este orden de ideas, debido al progresivo aumento de la competencia, las
empresas se han visto en la necesidad de captar la atencion del publico consumidor de
una manera mas innovadora, ya no solamente utilizando el sentido de la vista (que ha
sido a lo largo del tiempo la manera mas usual de marketing), sino aprovechando otros
sentidos del ser humano como el olor, el tacto, el gusto y el oido, lo que en el Derecho

Marcario se denomina como Marcas No Tradicionales No Visibles.

Pese a que estos avances son de gran ayuda para los empresarios, los Estados — y
en nuestro caso, el Per(, asi como los demas paises miembros de la CAN- no estan

avanzando al mismo ritmo en el tratamiento legal de estos nuevos tipos de marcas, lo



que estd generando grandes trabas en su desarrollo y, al mismo tiempo, no dando
respuesta a muchas de las interrogantes que se han generado sobre la distintividad de
estos signos y sobre la posibilidad de ser representados graficamente para que puedan

ser registrados como marcas.

En efecto, sobre la aptitud distintiva de las marcas no tradicionales no visibles,
se han manifestado distintas posiciones como: i) los consumidores no las apreciarian
como signos distintivos, pues solo estarian acostumbrados a las marcas visibles; ii) los
consumidores no podrian percibirlas antes de elegir el producto, no pudiendo cumplir la
funcién principal de la marca; iii) deberian mostrar mayormente distintividad
sobrevenida para que puedan acceder al registro; iv) no podrian separarse del producto
que distinguen, siendo dafiino para la libre competencia y no permitiendo al signo
cumplir con la funcion principal de la marca; v) serian percibidas de manera subjetiva
por parte de los consumidores, no teniendo claro el objeto de proteccion; vi) el signo no
visible tendria que ser novedoso para que pudiera acceder a registro; vii) se verian como
signos meramente funcionales; entre otros argumentos, que han obstaculizado el
registro de marcas no tradicionales no visibles, sin tener en cuenta la finalidad del

sistema marcario, y no teniendo claras muchas de las instituciones del mismo.

Asimismo, sobre el requisito de la representacion grafica se han presentado y
propuesto distintos medios para satisfacer este requisito, cabiendo preguntarse cémo
podrian representarse graficamente signos no visibles. En efecto, de los casos précticos
expuestos Yy, sobre todo, del caso Sieckmann, se vera que este requisito ha constituido
un obstaculo para el registro de estos signos; es por ello que es necesario estudiar la
figura de la representacion grafica en relacién a estos nuevos tipos de marcas, y
determinar qué medio es mas idoneo para el correcto funcionamiento del sistema

marcario.

Debe recalcarse que la Oficina de Propiedad Intelectual del Peru; es decir, el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual — INDECOPI — tiene poca experiencia en el analisis y estudio de registro de
marcas no tradicionales no visibles, pues hasta la fecha no cuenta con marcas no

tradicionales no visibles registradas (ni solicitudes) a excepcion de las marcas sonoras.



Asimismo, si bien nuestra norma andina — la Decision 486 — se considera una
norma avanzada en cuanto al tratamiento legal de las marcas no tradicionales no
visibles (a comparacion de las legislaciones de otros paises), los demas paises
miembros tampoco tienen experiencia sobre el tema; a excepcion de Colombia (aunque
no mucha), que es el pais miembro de la CAN con més solicitudes y registros de estos

tipos de marcas.

Por este motivo, hemos recopilado la experiencia de la Unién Europea y los
Estados Unidos de Ameérica por ser los mas avanzados en la materia; sin embargo, debe
precisarse que todas las posiciones de estos paises sobre ambos requisitos han tenido
mucha influencia en las distintas Oficinas de Propiedad Intelectual alrededor del
mundo, generando muchas veces trabas en el desarrollo de las marcas no tradicionales
no visibles, pese a ser estos nuevos tipos de marcas, figuras legales que han llamado la

atencion de los grandes empresarios.
Justificacion:

El Per, como un pais en vias de desarrollo, necesita proteger a los diversos agentes
econdmicos que interactGan en el mercado para lograr desarrollar cada dia mas su
economia. En ese sentido, el Estado debe proteger las iniciativas empresariales que
puedan hacer mas competitivo y eficaz el proceso de consumo; caso contrario, estos
agentes no se verian incentivados a innovar sus productos, lo que haria imposible hacer

al pais méas competitivo.

En este orden de ideas, siendo que las marcas no tradicionales no visibles estan
surgiendo como iniciativas innovadoras por parte de los agentes econoémicos a nivel
internacional, el Pert no puede hacer caso omiso a este tema, pues de no darle el debido
tratamiento legal las empresas no se veran incentivadas ni protegidas para poder
desarrollarlas, no aprovechando una oportunidad que quizd nos permita ser mas
competitivos internacionalmente. Asimismo, el desarrollar este tema nos permitira
analizar el funcionamiento de nuestro sistema marcario y su eficacia con relacion a las

demandas actuales del mercado.

Hipétesis:



Los solicitantes deberan demostrar en mayor medida que los signos no visibles
han adquirido distintividad sobrevenida para que puedan ser registrados como
marcas, pues los consumidores, en principio, no podran identificarlas como
tales.

El requisito de la representacién grafica ya no responde a las nuevas demandas
del mercado, pues hace imposible el registro de las marcas no tradicionales no
visibles y, en consecuencia, debe ser eliminado.

Es necesario que se modifiquen algunos articulos de la Decision 486 de la
Comunidad Andina y del Decreto Legislativo 1075 para que puedan registrarse

sin inconvenientes los signos no visibles como marcas.

Obijetivos:

1. General:

Analizar y dar solucion a los problemas de la distintividad y del requisito de la

representacion grafica de los signos no visibles para su acceso al registro como marcas

Yy, en consecuencia, puedan ser debidamente protegidas por el sistema marcario.

2 Especificos:

Analizar la aptitud distintiva de un signo no visible, y sus distintas posiciones.
Analizar si el requisito de la representacion grafica es indispensable para que un
signo pueda constituirse como marca, en especial, en el caso de los signos no
visibles.

Evaluar las distintas formas de representacién de los signos no visibles como
marcas, para determinar cual es la mas adecuada.

Analizar los criterios de registrabilidad de las marcas no tradicionales no
visibles bajo la Decision 486 de la Comunidad Andina, y otras leyes a las que el
Per( esta sujeto en materia de Propiedad Intelectual.

Evaluar posibles alternativas de cambio de la normativa vigente para el registro

de las marcas no tradicionales no visibles.



Metodologia a emplear:

El método a emplearse en el presente trabajo de investigacion es el inductivo, pues a
raiz de premisas particulares de toda la informacion recogida de los diferentes paises en
el tratamiento legal de las marcas no tradicionales no visibles, asi como de los tratados
internacionales en la materia, y casos practicos, se llegaran a resultados generales para

su posible implementacion en el sistema marcario peruano.

Asimismo, en algunas partes de la investigacion se utilizara un enfoque
funcionalista; es decir, vamos analizar los distintos conceptos e instituciones que se
encuentran en el Derecho Marcario y corroborar si estos son viables para el registro de

estos nuevos tipos de marcas.
Estructura de la investigacion:

En el Capitulo | se hace un breve repaso de la Propiedad Intelectual en general, en
donde se abordan temas basicos como su definicion, antecedentes historicos, derechos
de autor y derechos conexos, derechos de propiedad industrial y los alcances de estos
derechos, con el fin de visualizar el tema en cuestion: las marcas, y poder
conceptualizarlas mejor, saber en qué extremo del derecho se encuentran situadas y

poder diferenciarlas con figuras afines.

En el Capitulo II, con el fin de poder tener un panorama general sobre el
Derecho Marcario, y poder estudiar a las marcas no tradicionales no visibles de manera
adecuada, abordamos el concepto de marca, sus funciones, principios, tipos de marcas,

los requisitos y prohibiciones para su registro.

En el Capitulo 11 se estudia de manera profunda a las marcas no tradicionales
no visibles: marcas sonoras, tactiles, gustativas y olfativas, en concordancia con las
normas nacionales, andinas, tratados internacionales, derecho comparado (paises
miembros de la Comunidad Andina, Unién Europea y los Estados Unidos de Ameérica),
casos practicos en el Pert y en el seno del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, y explicamos la importancia que el mundo empresarial le ha dado a las marcas

olfativas.



En el Capitulo IV, en base a lo expuesto en los capitulos precedentes, se
exponen los aportes del presente trabajo de investigacion, respecto a la distintividad y

requisito de representacion grafica de las marcas no tradicionales no visibles.

Finalmente, en el apartado final se exponen las conclusiones generales y

especificas de la presente tesis, a partir de los resultados obtenidos de la investigacion.



CAPITULO I: PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 Definicién

La Propiedad Intelectual ha presentado variaciones a lo largo del tiempo, desde la edad

moderna en que su necesidad se hizo evidente hasta la actualidad.

Pese a lo expuesto, las normas peruanas muestran que han adoptado a la
Propiedad Intelectual como un tipo especial de propiedad. Sobre este aspecto, es
necesario mostrar los siguientes articulos del Cédigo Civil (1984), los cuales, sobre la
materia, expresan lo establecido a continuacion:

Art. 18.- Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de

expresion de su obra, gozan de proteccion juridica de conformidad con la ley de la

materia.
Art. 884.- Las propiedades incorporales se rigen por su legislacion especial.

Art. 886.- Son muebles:
(...)
6.- Los derechos patrimoniales del autor, inventor, de patentes, nombres, marcas y otros

similares.

Art. 923.- La propiedad es el poder juridico que permite usar, disfrutar, disponer y

reivindicar un bien.

Art. 2093.- La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras
intelectuales, artisticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes
especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos

hayan sido registrados

La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicios de tales
derechos.



Adicionalmente a lo expuesto, el articulo 2 de la Constitucion Politica del Peru
(1993) sefiala en concordancia con su numeral 8) que toda persona tiene derecho a la
libertad de creacion intelectual, artistica, técnica y cientifica, asi como a la propiedad

sobre dichas creaciones y a su producto.

Cabe recalcar, con el fin de poder definir de manera méas concisa a la Propiedad
Intelectual, que el diccionario de la Real Academia Espafiola (2014) define al término

Intelectual como “perteneciente o relativo al entendimiento”.

En este orden de ideas, puede decirse que para nuestra legislacion la Propiedad
Intelectual es la propiedad sobre un bien mueble incorporal, consistente en todo lo
perteneciente o relativo al entendimiento humano, como las creaciones e invenciones
(derechos de autor, marcas, patentes, entre otros), teniendo estos derechos expresamente
proteccion constitucional'. Asimismo, en concordancia a la definicién de Propiedad
sefialada en el articulo 923 expuesto anteriormente, los titulares tienen el poder juridico
para usar, disfrutar, disponer y reivindicar, en este caso, sus inventos o creaciones,
rigiéndose esta proteccién por tratados y leyes especiales, y si estos no fueran aplicables
por la ley del lugar donde dichos derechos hayan sido registrados.

Para un mejor entendimiento de la materia, debe precisarse que usualmente se
utiliza el término “Propiedad Intelectual” para referirse tanto al tipo especial de
propiedad (tal como lo hemos definido) como a la disciplina normativa encargada de
regular este tipo especial de propiedad, siendo correcto referirnos a esta Gltima como

“Derechos de Propiedad Intelectual”.

Por otro lado, es menester precisar que el tratamiento legal de esta materia no se
limita s6lo al &mbito nacional, sino tanto al subregional como internacional (tal como

puede inferirse del articulo 2093 anteriormente expuesto).

! Debe recalcarse que en el tema de marcas, el Tribunal Constitucional del Pert establecié en su sentencia
del 10 de noviembre de 2015 (Exp. 08506-2013-PA/TC) que la marca no tiene sustento constitucional
directo.



En efecto, cabe sefialar que el Pert en el afio 1969 con los paises vecinos de
Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador (suméandose posteriormente Venezuela)?
suscribieron el Acuerdo de Cartagena — acuerdo de creacion de la Comunidad Andina -
decidiéendose en dicho acuerdo tratar y regular, entre otros temas, a la Propiedad
Intelectual de forma comunitaria, aprobando normas legales de rango supranacional.
Estas normas comunitarias son denominadas “decisiones”, las cuales no necesitan
aprobacion previa de los Congresos o Asambleas de sus paises miembros para que

deban aplicarse, sino que son vinculantes de forma inmediata.

Por otra parte, en el &mbito internacional, la Propiedad Intelectual se ha
considerado una materia clave para el desarrollo de los paises, tratando éstos de
negociar y llegar a acuerdos sobre su tratamiento legal mediante tratados multilaterales
y bilaterales. Asi, el PerG (al igual que la mayoria de los paises del mundo) forma parte
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) —
organismo especializado de las Naciones Unidas — que ha generado diversos tratados
sobre la materia, los cuales muchos de ellos han sido ratificados por el Perl. De la
misma manera, nuestro pais ha suscrito acuerdos bilaterales con muchos paises

regulando este tema.

Por lo expuesto, la definicion de Propiedad Intelectual y sus diversos conceptos
deben analizarse no solamente en base a las normas y tratamientos legales existentes en

el plano nacional, sino también desde el ambito subregional e internacional.

Cabe mencionar que la Comunidad Andina no ha sefialado una definicion de
Propiedad Intelectual de manera expresa dentro de sus normas. Por su parte, la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2002) ha establecido que “la
propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras
literarias y artisticas, asi como simbolos, nombres e iméagenes utilizados en el
comercio” (p.2), y que la Propiedad Intelectual se divide en dos categorias: i) La

propiedad industrial, y ii) el derecho de autor (p.2).

2 Actualmente la Comunidad Andina esta conformada por los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador y el
Pera.

10



1.2 Antecedentes histéricos

1.2.1 En el ambito internacional

Tal como se mencion0 en el subcapitulo anterior, la Propiedad Intelectual comenzo a
tomar importancia desde la Edad Moderna, precisamente desde el siglo XV con la
invencion de la imprenta por Johannes Gutenberg. Anteriormente a ello, puede decirse
que no hubo lo que denominamos Propiedad Intelectual con caracteristicas similares a

como la conocemos hoy en dia. Sin embargo, hubieron ciertos indicios.

En la época griega® tanto las obras de los escritores como sus reproducciones
eran escritas a mano; por ello la adquisicion de ejemplares tenia un costo elevado y solo
podian ser adquiridas por una clase privilegiada. En esta época si bien hubieron
pequefios intereses por parte de los autores en proteger la paternidad de sus obras, no

hubieron intereses econdémicos de su parte.
En efecto, el Instituto Autor de Espafia (2010) nos explica que:

Podemos remontarnos a la antigua Grecia para encontrar los primeros reconocimientos
al intelecto humano. En el afio 330 ac, una ley ateniense ordend que se depositaran en
los archivos de la ciudad copias exactas de las obras de los grandes clésicos. En ese
entonces, los libros eran copiados en forma manuscrita; por consiguiente, el costo de las
copias era muy alto y su namero total era limitado. Este hecho, sumado a la escasez de
personas capacitadas para leer y en condiciones de poder adquirirlas, determind el

nacimiento de un interés juridico especifico que proteger (parr.1).

Esta situacion se mantuvo hasta a mediados de la Edad Media, periodo que se
caracterizé por la fuerte influencia del cristianismo, siendo para los ciudadanos del
momento el mundo espiritual mas importante que cualquier valor material o econémico.
En este periodo tampoco se podia hablar de Propiedad Intelectual como actualmente la
conocemos, pues se pensaba que la creatividad de los hombres venia de Dios, por lo
que las obras eran consideradas de la sociedad y no de su autor. Asimismo, segun
Salvador Ruiz (2011), al igual que en el mundo antiguo, se entendia que al transmitir el

dominio de la obra, el autor perdia todo derecho futuro sobre la misma. Por lo que no

3 Debe recalcarse que en este tiempo no se diferenciaba la obra del soporte material que la contenia.
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podia reclamar derechos de obra, edicion, etc. Eran reglas méas de caracter moral que de
orden juridico (p.43, 44).

Por estas mismas razones, en este tiempo habia pocos intercambios comerciales
y, por ello, ausencia de normas juridicas que los regulara, bastando solamente los usos y

costumbres del derecho romano.

Esta situacion fue cambiando entre los siglos XI y XII. Las ciudades
comenzaron a crecer, y con ellas, los intercambios comerciales. En esta época la
obtencidn de dinero ya se veia como un medio de subsistencia. De esta manera, fueron
surgiendo los artesanos y grandes comerciantes, asi como la aparicion de la Lex
Mercatoria, la cual fue el sistema juridico creado por los propios comerciantes para

regular sus relaciones de acuerdo a sus usos y costumbres.

Debe recalcarse que en esta época no existia una economia de mercado, pues no
habia libertad de concurrencia y competencia, y, por ello, las leyes estaban hechas a
favor de los comerciantes, quienes eran un grupo privilegiado que podia realizar actos

de comercio.

Es menester recalcar que es en este periodo de la historia, con el desarrollo de
los intercambios comerciales, con la aparicion de los comerciantes, y con la creacién de
la Lex Mercatoria, donde comenzaron haber indicios de la figura mas tratada de la
Propiedad Intelectual: la marca®.

Sobre el particular, es importante indicar lo expresado por Carlos Cornejo
(2000) a continuacion:

La marca es una expresion de la transformaciéon de la sociedad, pero también parte

constitutiva de ella, caracteristica que comparte con todo el derecho comercial, con la

Lex Mercatoria. Especificamente, la marca surge como una de las respuestas a las

4 La figura de la marca en este tiempo, ademas de no tener la misma funcion principal que ahora posee,
no era una figura legal de gran relevancia, pues tal como lo explica Maria Baylos Morales (2009): “Puede
comprenderse el escaso valor de los signos mercantiles en una sociedad en la que sélo existe un pequefio
margen de competencia econdmica”. (p.263).
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multiples exigencias del comercio, en una época en que el cambio de la sociedad era

proclive a este desarrollo (...).

La institucion juridica de la marca nace a finales del siglo XI y durante el siglo XII,

como parte de la Lex Mercatoria o cuerpo de derecho mercantil. (...)

(...) Es asi que en esta época la marca existe como institucion juridica que acota ciertos
derechos y obligaciones asociados a un aspecto de las relaciones comerciales, como era

la identificacion del origen de los productos, a las que se afiadian segun circunstancias

sociales especificas una serie de otras funciones. (...) Podemos ver que la marca no era

un ente aislado, sino mas bien, parte de un sistema de derecho gue habia nacido para

satisfacer una serie de nuevas necesidades del comercio (...). (p. 12). (Los subrayados

son mios).

Debe enfatizarse que si bien en esta época las marcas no eran usadas como
signos para distinguir productos o servicios en el mercado, estos signos eran usados
para identificar el origen de los productos, para garantizar su calidad, y para fiscalizar
que las personas que no tenian el privilegio de concurrir en el mercado no realicen

actividad comercial.

En el siglo XIII aumentaron los intercambios comerciales formandose el
comercio internacional. En esta época surgieron las marcas de los maestros (las cuales
eran obligatorias) unidas a las marcas de las corporaciones, a las cuales se le afiadieron

las funciones de brindar seguridad y evitar fraudes.

Es fundamental mencionar que el siglo XV fue una época muy importante para
la Propiedad Intelectual, pues la imprenta fue inventada por Johannes Gutenberg. Fue a
raiz de este suceso que comenzaron a surgir necesidades que requerian resolverse por

medio de los derechos de autor, marcas y patentes.

En ese sentido, la invencion de la imprenta propicio, en primer lugar, que el
contenido de las obras de los autores (sus opiniones, creencias e ideas) se comenzaran a
difundir con mayor velocidad, pudiendo las personas tener méas acceso a ellas y

aumentando el namero de lectores y, por otra parte, la obra se independizd de su
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soporte material, pues su contenido fue lo que se convirtio en lo importante. Por este
motivo, surgié la necesidad politica de regular su reproduccion, otorgando las
autoridades a los libreros e impresores del momento el monopolio de explotacion de las
obras, a cambio de que pudieran censurar las que fueran en contra de sus ideales e

intereses.

Por otro lado, siendo que las personas podian ilustrarse y educarse mas, asi
como acceder mas rapido a la informacién, los desarrollos cientificos y tecnoldgicos
aumentaron, y con esto la necesidad de las patentes y de las marcas. Estas Gltimas
debido a que estos desarrollos permitieron potenciar los procesos productivos, y con
esto, expandir el comercio a gran velocidad, surgiendo diversos problemas que hicieron
necesario atribuirle a las marcas (conforme transcurria el tiempo) nuevas funciones,
tales como: controlar que no se vendieran productos prohibidos, recolectora de prestigio
del duefio de la marca, asegurar el pago de impuestos, entre otros.

Al respecto, Maria Baylos Morales (2009) sobre las distintas funciones
otorgadas a las marcas hasta antes de la época de la revolucion industrial, nos indica:
(...) convendra partir de la diferenciacion entre las siguientes funciones posibles del
signo: como indicador de la propiedad del objeto, como equivalente a firma artistica,
como elemento de individualizacion de responsabilidades inherentes al proceso de
produccion y finalmente, como medio de diferenciacion del empresario o de sus
productos ante la clientela. Cada una de estas modalidades constituyen figuras
totalmente diversas, algunas de las cuales no tiene relacion de ningln género con el

moderno concepto del signo distintivo de caracter mercantil. (p.262)

En el siglo XVII nos situamos en la época de la llustracion o también llamado
“Siglo de las Luces”, aqui surgieron los primeros filosofos liberales, siendo las figuras
mas importantes para el tema Thomas Hobbes y John Locke, sentandose las primeras

bases para el establecimiento de una economia de mercado.

De acuerdo a lo explicado por Carlos Cornejo (2000), John Locke manifestaba
que el derecho de propiedad era el derecho mas importante que tenia el ser humano;
tanto es asi que en uno de sus textos sefiald que las obras del cuerpo y el trabajo de las

manos de un individuo eran propiamente de él, por lo que los derechos intelectuales
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eran una manifestacion externa de la persona, refiriéndose a que se tratarian de derechos
de la personalidad. Indic6 ademéas que la creacion intelectual era un patrimonio
econdémico que solo pertenecia a su propio creador. Por su gran influencia, fue
Inglaterra el primer pais que reconoci6 los derechos patrimoniales de los autores, y de
esta manera, los derechos intelectuales se fueron convirtiendo de ser una institucién del
derecho mercantil a una del derecho civil, especificamente como un derecho de
propiedad. (p. 65- 66, 71-72).

En el siglo XVIII es cuando los problemas que necesitaron de los derechos de
propiedad intelectual se hicieron mas evidentes. En esta época ya las obras de los
autores se diferenciaban del soporte que las contenia, convirtiéndose el autor en el
propietario de los derechos morales y econémicos de la obra. A finales de este siglo las
ideas liberales se expandieron con mas fuerza, habiendo una fuerte posicion a favor de
la libertad de imprenta. Es por este motivo que en el afio 1710 se promulgd en
Inglaterra el Estatuto de la Reina Ana que eliminé los monopolios para la reproduccién
y venta de las obras literarias. De la misma manera, en 1763 en Espafia el Rey Carlos
I11 estableci6 en una ordenanza real que el derecho exclusivo de imprimir una obra solo
podia otorgarse a su autor; y en Francia en 1777 Luis XV|1 reconocié los derechos a los
autores de editar y vender sus obras. Cabe recalcar que es a partir de estos
acontecimientos que muchos paises reconocieron dentro de sus legislaciones nacionales

el derecho de autor.

Por otro lado, con respecto a la marca, el abogado Carlos Cornejo (2000) explica
que por estos tiempos surgieron dos importantes pensadores que influenciaron mucho
en su formacion: Adam Smith y Jeremias Bentham. El primero es conocido hasta
nuestros tiempos por su famosa obra “La riqueza de las naciones” en la que explico
como funcionaba la economia de mercado. Fue en ese entonces que la marca comenzo a
desarrollarse como un instrumento que serviria luego para competir en el mercado ante
la necesidad de los comerciantes de diferenciar las diversas mercancias que
comercializaban. De la misma manera, Jeremias Bentham también influyé fuertemente
sobre la materia. Para €l las leyes debian elaborarse dependiendo el grado de felicidad

que generaba a la mayoria de personas, poniendo a la seguridad como un principio

15



fundamental, y ligandola expresamente al derecho de propiedad, incluyendo a los
derechos de autor, marcas, patentes, entre otros. (p. 72 — 77; 77-87)

Luego de la Revolucion Francesa la difusion de las ideas liberales provoco que
se extinga la figura de la marca como era conocida en aquel tiempo, asi como la figura
de los maestros, corporaciones y cualquier tipo de privilegio en el comercio,
enalteciéndose como principio fundamental la libre concurrencia al mercado. Sin
embargo, debido a que hubieron casos de usurpaciones y falsificaciones, se restablecio

la figura de la marca.

Principalmente, con el transcurso de la Revolucion Industrial el concepto de
marca fue tomando forma hasta convertirse en un signo distintivo cuya funcion
principal es distinguir productos o servicios en el mercado, funcion que solo puede
desenvolverse en una economia de mercado en el que los competidores necesitan usar
estrategias para captar clientela, y la unica manera de hacerlo es que estos puedan

diferenciar sus productos o servicios.

Asi lo explica Maria Baylos Morales (2009) cuando establece que:

La verdadera estimacién autbnoma del signo no llega hasta el momento en gue

se proclama y vive una libertad de industria y comercio v un régimen de libre

competencia y de libertad de mercado. Es la posibilidad de diferenciarse de los

demas, de ofrecer aquello que los deméas no tienen, de presentarse ante el
consumidor con una apariencia y utilizando unos medios diversos de los que
emplean los otros lo que promueve ese interés especialisimo representado por la
posesion de medios exclusivos que distingan y diversifiquen, que identifiquen
los productos de una empresa y los separen y diferencien de los competidores,
que fijen el prestigio acumulado por el esfuerzo comercial, que en definitiva
actien como verdaderos vehiculos por los que se canaliza la corriente de

eleccion de los consumidores(...) (p.262).

Cabe recalcar que en esta época hubieron importantes acontecimientos de indole

internacional para el desarrollo de la Propiedad Intelectual. De acuerdo a lo expuesto en
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la resefia historica de la pagina web de la OMPI®, en 1883 varios paises desarrollados
firmaron el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial. Este fue el
primer instrumento internacional de Propiedad Intelectual. Otro acontecimiento
importante fue la adopcién del Convenio de Berna en 1886 para la proteccion de las
obras literarias y artisticas. Mas adelante en 1893 la Secretaria encargada de administrar
el Convenio de Paris y la Secretaria encargada de administrar el Convenio de Berna se
fusionaron creando la BIRPI, lo que es hoy en dia la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual — OMPI - convirtiéndose en organismo especializado de las

Naciones Unidas en 1974¢.

En efecto, puede resumirse que la propiedad intelectual y, en particular, la figura
de la marca, ha sido consecuencia, hasta el dia de hoy, de las situaciones sociales,

econdmicas y comerciales del momento.

1.2.2 En el ambito subregional

Ya se ha indicado como se ha venido desarrollando la Propiedad Intelectual en el
transcurso del tiempo en el &mbito internacional, ahora para entender el tratamiento de
la Propiedad Intelectual dentro de la Comunidad Andina, es importante saber que
después de la Segunda Guerra Mundial la idea de los procesos de integracion y de la
industrializacion tuvo gran acogida por parte de los paises de América Latina,
considerandolos materias claves para su progreso, pues traeria consigo la obtencion y el
desarrollo de la ciencia y tecnologia de los paises mas avanzados. Asi, segin Baldo
Kresalja (2004), luego de la Segunda Guerra Mundial, la Comisién Econémica para la
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) representd la hegemonia de un nuevo
paradigma cuyo concepto clave era la industrializacion; inclusive, se lleg6 a pensar que
América Latina debia intensificar sus propios esfuerzos de superacion haciendo uso de
la ciencia y la tecnologia mas moderna, debiendo intensificar el comercio en la region y

la ayuda mutua con miras a crear un mercado comun. (p.16, 17)

5 Véase. http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html .

® Debe resaltarse que previamente, ya habiendo varios paises en el mundo adoptado en su legislacion
interna los derechos de Propiedad Intelectual, en 1948 el derecho de autor es universalmente reconocido
en la Declaracién Universal de los Derechos Humanos.
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De esta manera, en 1969 los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador, el Perld y
Chile (quien actualmente ya no forma parte de este acuerdo de integracién) suscribieron
el Acuerdo de Cartagena, habiendo adoptado desde esta fecha varias decisiones en
materia de Propiedad Intelectual, siendo, las mas importantes para el desarrollo del

presente trabajo de investigacion, las siguientes:

- Decision 85 (1974): “Reglamento para la aplicacion de las normas sobre
propiedad industrial”. (Derogada)

- Decision 311(1991): “Régimen comun sobre propiedad industrial”. (Derogada)

- Decision 313(1992): “Régimen comun sobre propiedad industrial”. (Derogada)

- Decision 344(1993): “Régimen comun sobre propiedad industrial”. (Derogada)

- Decision 486(2000): “Régimen comun sobre propiedad industrial”. (Vigente)

Es necesario recalcar que todas estas normas se formaron de acuerdo a la forma
de pensamiento y acontecimientos del momento. En ese sentido, debe precisarse que
tanto la suscripcion del Convenio de Paris y del Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio — ADPIC (Anexo 1C
del Convenio por el que se crea la OMC) por parte de los Paises Miembros
influenciaron en la elaboracién de las decisiones 311 en adelante, hasta elaborarse la

actual Decision 486.

En efecto, puede decirse que la Decision 486 ha sido el resultado de la
persistencia de los Paises Miembros de adecuar las normas del régimen andino a estos

tratados, principalmente, a los articulos del ADPIC.

1.3 Derechos de autor y derechos conexos
Los derechos de autor son una rama de los derechos de Propiedad Intelectual que
protegen las obras intelectuales de los autores. Estos derechos pueden ser morales como

patrimoniales, y son protegidas desde su creacién.

Para entender un poco mas lo que significan los derechos de autor en el mundo
de la Propiedad Intelectual comentaremos brevemente el Decreto legislativo 822 — Ley

sobre el derecho de autor.
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La ley sobre el derecho de autor (1996) en su articulo 18 establece que “el autor
de una obra tiene por el solo hecho de la creacion la titularidad originaria de un derecho
exclusivo y oponible a terceros, que comprende a su vez los derechos de orden moral y
patrimonial determinado en la presente ley”. Sin embargo, para entender un poco mas
este extremo de la Propiedad Intelectual, es necesario saber qué significa autor y qué se

entiende por obras.

En efecto, el articulo 2 del mismo decreto establece que autor es toda persona
natural que realiza una obra intelectual; asimismo, define al término obra como “toda
creacion intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en

cualquier forma, conocida o por conocerse”. (Decreto legislativo 822, 1996)

En ese sentido, el derecho otorga a las personas que realizan una creacion
intelectual con estas caracteristicas la titularidad sobre la misma; es decir, un derecho

exclusivo y oponible a terceros.

Sobre el particular es necesario sefialar lo establecido en el articulo 5 del
referido Decreto legislativo:

Art. 5.- Estan comprendidas entre las obras protegidas las siguientes:
a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas,
folletos u otros escritos.

b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias,

alocuciones y sermones o las explicaciones didacticas.
C. Las composiciones musicales con letra o sin ella.

d. Las obras dramaticas, dramatico-musicales, coreograficas, pantomimicas y

escénicas en general.
e. Las obras audiovisuales.

f. Las obras de artes plasticas, sean 0 no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos,

pinturas, esculturas, grabados y litografias.

19



g. Las obras de arquitectura.

h. Las obras fotograficas y las expresadas por un procedimiento analogo a la

fotografia.

i Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plasticas relativas a

la geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias.

J- Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresion literaria o

artistica, con caracteristicas de originalidad.
k. Los programas de ordenador

. Las antologias o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y
las bases de datos, siempre gque dichas colecciones sean originales en razon de la

seleccion, coordinacion o disposicion de su contenido.

m.  Los articulos periodisticos, sean 0 no sucesos de actualidad, los reportajes,

editoriales y comentarios.

n. En general, toda otra produccion del intelecto en el dominio literario y artistico,
gue tenga caracteristicas de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o
reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.
(Decreto legislativo 822, 1996)

En ese sentido, puede decirse que por el solo hecho de ser un autor el creador de
una obra, el derecho le concedera la titularidad de la misma, pudiendo consistir ésta en

cualquiera de las obras sefialadas en el articulo 5 arriba indicado.

Por otra parte, si bien el derecho otorga proteccién al autor en cuanto a la
creacion de sus obras, el derecho también protege a aquellas personas que intervienen
en el procedimiento de su difusién, tales como a los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusion. Esta proteccion es

lo que se denomina como Derechos Conexos.

En ese sentido, los derechos conexos protegen a las siguientes personas:
Artista intérprete 0 ejecutante: persona que representa, canta, lee, recita,
interpreta o0 ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artistica 0 una

expresion del folklore, asi como el artista de variedades y de circo.
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Organismo de radiodifusion: la persona natural o juridica que decide las

emisiones y que determina el programa asi como el dia y la hora de la emision.

Productor de fonogramas: persona natural o juridica bajo cuya iniciativa,
responsabilidad y coordinacién se fijan por primera vez los sonidos de una
interpretacion o ejecucion u otros sonidos, o representaciones digitales de los
mismaos. (Decreto legislativo 822, 1996)

1.4 Derechos de Propiedad Industrial

Los derechos de propiedad industrial son una rama de los derechos de Propiedad
Intelectual que a diferencia de los derechos de autor tienen una incidencia directa en la
actividad empresarial. Los derechos de propiedad industrial se dividen en dos ramas:
sistema de las nuevas creaciones y signos distintivos. Estos derechos estan regulados
por la Decision 486 — Régimen Comun sobre Propiedad Industrial — y el Decreto
Legislativo 1075 — Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el Régimen

Comun sobre Propiedad Industrial.

1.4.1 Sistema de las nuevas creaciones
En el sistema de las nuevas creaciones se encuentran las patentes de invencién, modelos

de utilidad y disefios industriales, los cuales revisaremos a continuacion:

a) Patentes de invencion:

Una patente es un derecho de uso exclusivo otorgado a una persona natural o juridica

sobre una invencion, siempre que esta cumpla con los siguientes requisitos:

" Debe precisarse que mediante el Decreto Legislativo 1309 se modificaron algunos articulos del Decreto
Legislativo 1075.
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- Novedad: se considera que una invencion cumple con el requisito de novedad
cuando consiste en un producto o procedimiento que no haya estado

comprendido en el estado de la técnica?.

- Nivel inventivo: se considera que una invencion cumple con el requisito de
nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica esa invencion no hubiera resultado obvia ni se hubiera derivado de

manera evidente del estado de la técnica.

- Susceptible de aplicacion industrial: se considera que una invencion cumple
con este requisito cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria.

Debe enfatizarse que se podran otorgar patentes de invencion tanto para

productos como para procedimientos.

En este orden de ideas, siempre que las invenciones cumplan con estos
requisitos se podran otorgar a los titulares derechos patrimoniales sobre las mismas; sin
perjuicio de lo expuesto, no basta con la mera invencién para que se constituya esta
proteccidn, sino que es necesario que la invencion se registre en la Oficina de Propiedad
Industrial correspondiente, circunscribiéndose su proteccion al territorio de la oficina

del pais donde ha sido registrada, por el plazo de veinte (20) afios.

Para una mejor ilustracion de la figura de las patentes de invencion, sefialaremos
los derechos de sus titulares, para lo cual indicaremos expresamente el articulo 52 de la
Decision 486 (2000):

Articulo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas
gue no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
i) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o

importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o

8 De acuerdo al segundo parrafo del articulo 16 de la Decisiéon 486 (2000), “el estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al pablico por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida”.
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i) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el
literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.

Vale precisar que el autor tendra la obligacién de explotar este invento.
Asimismo, una vez vencido el plazo de veinte (20) afios de proteccion de la invencion

por medio de la patente, el invento serd objeto de dominio publico.

b) Modelos de utilidad:

Los modelos de utilidad son aquellas invenciones menores 0 pequefias que son
protegidas a través del sistema de patentes. A diferencia de la patente de invencion, las
patentes de modelo de utilidad solo protegen las invenciones menores de productos y no

procedimientos.

De esta manera, el articulo 81 de la Decision 486 (2000) define al modelo de

utilidad de la siguiente manera:

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o
disposicion de elementos, de algin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u
otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacién del objeto que le incorpore o que le

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Asimismo, establece en el articulo 82 de la misma norma que “no se
consideraran como modelos de utilidad: las obras pléasticas, las de arquitectura, ni los
objetos que tuvieran caracter estético” (Decision 486, 2000), recalcando en el parrafo
siguiente que “no podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los
procedimientos y las materias excluidas de la proteccion por la patente de invencion”.
(Decision 486, 2000)

Vale precisar que la duracion de proteccion de la patente de modelo de utilidad
es de diez (10) afios, y le confiere al titular los mismos derechos y obligaciones
expuestos anteriormente para las patentes de invencion, solo necesitando cumplir como
requisitos que esta invencién menor cuente con novedad y que presente alguna utilidad,

ventaja o efecto técnico que antes no tenia.
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c) Disefios industriales:

Los disefios industriales son aquellas caracteristicas ornamentales o estéticas de un

producto que son protegidas por los derechos de Propiedad Intelectual.
En efecto, la Decision 486 (2000) establece que:

Articulo 113.- Se considerara como disefio industrial la apariencia particular de
un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o combinacion de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea,
contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o

finalidad de dicho producto.

Bajo este orden de ideas, se protegerd el derecho de uso exclusivo sobre los
disefios industriales siempre que sean disefios nuevos de acuerdo a lo establecido en el
articulo 115° de la norma antedicha. Para su proteccién es necesario el registro del

disefio industrial cuya proteccién durara diez (10) afios.

Para un mejor entendimiento es necesario sefialar que el articulo 129 de la
Decisién 486 (2000) establece que:

Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferird a su titular el derecho a
excluir a terceros de la explotacion del correspondiente disefio. En tal virtud, el titular
del registro tendréa derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento
fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente

productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial.

1.4.2 Signos distintivos
Al igual que el sistema de nuevas creaciones, en el Peru los signos distintivos son
regulados por la Decision 486 — Régimen comun sobre propiedad industrial- y el

Decreto Legislativo 1075 — Decreto Legislativo que aprueba disposiciones

® Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevos.

Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente
invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcion,
utilizacion, comercializacién o por cualquier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a
realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
(Decision 486, 2000)
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complementarias a la Decision 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen
comun sobre propiedad industrial.

Dentro del sistema de los signos distintivos se encuentran las marcas, los lemas
comerciales, los nombres comerciales, las indicaciones geograficas y las

denominaciones de origen.

Tal como vimos en los antecedentes historicos de la Propiedad Intelectual, la
figura de la marca tal como la conocemos hoy en dia surgi6 a raiz del nacimiento de
una economia de mercado, en donde existe libertad de concurrencia y competencia.

Todas las demas figuras de los signos distintivos fueron surgiendo de la misma manera.

Los signos distintivos son, como su mismo nombre lo indica, signos que se
utilizan para distinguir productos, servicios, establecimientos, actividades, entre otros,
por parte de los diversos agentes econdmicos. Asimismo, es necesario precisar que el
signo distintivo por excelencia es la marca, pues en base a esta figura (la cual es la méas
utilizada por los empresarios) se han podido disefiar los mecanismos de proteccion para

los otros signos distintivos.

En efecto, segin Dante Vilches (2013):
Especial complejidad presenta la busqueda de una determinacion concreta de lo
que la doctrina y legislacion en sus inicios han querido establecer al regular los
signos distintivos. Asi, los operadores juridicos han optado por esbozar la teoria
de los signos distintivos a partir del desarrollo tedrico de las marcas, paradigma
por excelencia de los signos distintivos, desatendiendo la blsqueda de una

teoria continental que permita entender la figura en su espectro mas general.
(p.23)

a) Marcas:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 134 de la Decision 486, una marca es
cualquier signo que es apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Este
signo, como se ha manifestado, es muy importante en una economia de mercado pues
los competidores necesitan que los consumidores puedan identificar sus productos o

servicios de acuerdo a las caracteristicas que estas revisten. Asimismo, una marca
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proporciona informacion al consumidor de que el producto o servicio es proporcionado
por un origen empresarial determinado, distinguiéndolos de los otros, y dotandolos de
una reputacion en el transcurso del tiempo. Es por una marca que los consumidores

pueden escoger qué producto o servicio es mas idoneo para sus fines.

Cabe recalcar que el articulo en mencion sefiala que podrén registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacion grafica. Este extremo de la norma sera
analizado mas adelante de manera mas detallada, por ser un tema medular en el estudio

del presente trabajo de investigacion.

Por otro lado, la proteccion de una marca dura diez (10) afios y puede renovarse
por un plazo igual de manera indefinida. En este lapso de tiempo el titular de la marca
tendré derecho al uso exclusivo de la misma y de impedir que un tercero la utilice sin su
consentimiento; asimismo, podra otorgar licencias para su uso, y podra ceder este

derecho.

A la vez, segun Christian Northcote (2013), el titular tendra las siguientes
obligaciones: i) Obligacién al uso de la marca: si bien la Decision 486 no menciona
expresamente esta obligacion existe la figura de cancelacion de marca por falta de uso;
ii) se debera utilizar la marca tal cual fue registrada, pudiendo variar solo caracteristicas
secundarias y no medulares del signo (esto es para su proteccion); iii) en caso de

licencias el titular del registro respondera por su idoneidad. (p.22)

Otras caracteristicas importantes de la marca es que esta solo sera protegida
dentro del territorio de la Oficina de Propiedad Intelectual en la cual fue registrada, y su

proteccion sera limitada a los productos o servicios para los que han sido registrados.

Adicionalmente, es menester recalcar que hay tres articulos que tratan sobre el
tema de marcas que son de vital importancia para su entendimiento, asi como para el
desarrollo del presente trabajo, estos son los articulos 134, 135 y 136 de la Decision

486. Por este motivo, estos articulos se revisaran en los proximos capitulos.
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b) Lemas comerciales:
De acuerdo al segundo parrafo del articulo 175 de la Decision 486 (2000) “Se entiende
por lema comercial a la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una

marca”.

Cabe recalcar que un lema comercial deberd registrarse para que tenga

proteccion. Asimismo, su registro siempre dependera del registro de una marca.

¢) Nombres comerciales:
Son signos distintivos encargados de identificar y distinguir actividades econémicas,
una empresa o establecimiento mercantil, y no productos y/o servicios como las marcas.
A diferencia de estas, los nombres comerciales no necesitan ser registrados para obtener
proteccion, sino que basta con su uso. En ese sentido, la proteccion de un nombre
comercial comienza con su primer uso, siendo en este caso el registro declarativo y no
constitutivo de derechos. Asimismo, para su registro y proteccion el titular debera tener

en cuenta lo establecido en el articulo 194 de la Decision 486°.

En este orden de ideas, el derecho otorga al titular de un nombre comercial la
facultad de impedir que un tercero lo utilice sin su consentimiento o de utilizar un signo

similar que pueda generar confusién o asociacién en el publico consumidor.

d) Indicaciones geograficas
Si se revisa la Decision 486 puede apreciarse que se ha considerado a las indicaciones
geograficas como un genero, y a las denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia como las especies. Esto puede comprobarse incluso con la técnica

legislativa utilizada para desarrollar cada una de estas materias, esto es, que el Titulo

10 Art. 194 de la Decision 486 (2000). -
No podra registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden publico;

b)cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el publico sobre la
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre;

c)cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales o en el publico sobre la
procedencia empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa
produzca o comercialice; o,

d)cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.
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XII “De las Indicaciones Geograficas”, se subdivide en los Capitulos I y II “De las
Denominaciones de Origen” y “De las Indicaciones de Procedencia” respectivamente.
Sin embargo, no hay una definicion expresa sobre lo que significa el término
“Indicaciones Geograficas”, sefialando la Decision 486 (2000) solo la definicion de
“Denominacion de Origen” en el articulo 201, tal como se muestra a continuacion:
Articulo 201.- Se entendera por denominacion de origen, una indicacion geogréfica
constituida por la denominacion de un pais, de una regién o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, de una region o de un lugar
determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce, incluido los

factores naturales y humanos. (Decision 486, 2000).

Por otra parte, el articulo 221 de la antedicha Decision 486 (2000) sefiala que
“se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion, imagen o signo que

designe o evoque un pais, region, localidad o lugar determinado”.

1.5 El alcance de los derechos de Propiedad Intelectual

Los derechos de Propiedad Intelectual se dividen, por una parte, en derechos de autor y
derechos conexos, y por otra, en derechos de propiedad industrial. Sin embargo, en la
actualidad se esta tratando dentro de esta materia a los derechos de los obtentores
vegetales (de manera sui generis)!, expandiéndose cada dia méas los derechos de

propiedad intelectual a las nuevas demandas del mercado®?.

11 Articulo 27 del ADPIC (1994):
()

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos
para la produccion de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos. Sin
embargo, los Miembros otorgardn proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante
un sistema eficaz sui generis 0 mediante una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente
apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. (Los
subrayados son mios).

12 Cabe recalcar que segtn el articulo 3 del Decreto legislativo 1075, letra f), los esquemas de trazados de
circuitos integrados también forman parte de la propiedad industrial.
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En ese sentido, debe recalcarse que tal como hemos visto en los antecedentes
historicos del presente trabajo de investigacion, la propiedad intelectual y los derechos
que la protegen han ido evolucionando de acuerdo a las situaciones sociales y
econdémicas del momento, habiéndose expandido su alcance y acoplandose a las
condiciones del comercio de cada época, por lo que, en el presente trabajo de
investigacion debe visualizarse los actuales usos que los empresarios estan poniendo en
practica respecto a la propiedad intelectual, en el caso en concreto, sobre la figura de la
marca, pudiéndose constatar su notable interés en utilizar marcas no tradicionales no

visibles para distinguir los productos o servicios que comercializan en el mercado.
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CAPITULO II: DERECHO MARCARIO

Tal como vimos en el apartado de Antecedentes Historicos del capitulo I, las marcas tal
como las conocemos hoy en dia surgieron a raiz de la aparicion de una economia de
mercado, en la cual hay libertad de concurrencia y competencia, donde se necesita que
los consumidores puedan elegir libremente el producto o servicio mas idoneo a sus
necesidades, siendo para tal tarea necesario el uso de signos distintivos como las

marcas.

Asimismo, en el subcapitulo de Signos Distintivos del capitulo anterior
expresamos una breve introduccion al sistema marcario que rige en nuestro pais; sin
embargo, por ser el entendimiento de este sistema medular para el presente trabajo de

investigacion pasaremos a analizarlo con mas detenimiento.

2.1 Concepto de marca

Tal como se mencion6 anteriormente, el articulo 134 de la Decision 486 (2000)
establece que “A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado”; sin embargo, para poder entender
exactamente la definicion de lo que se considera como marca, s necesario inmiscuirnos

en lo que dice la doctrina al respecto.

Para Carlos Fernandez — N6voa (2004):
La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia

sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles

(corpus _mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, ademas,

susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en

diversos lugares. (p.27) (El subrayado es mio).

Asimismo, este autor nos indica que a diferencia de las invenciones o
creaciones, la marca no posee una fisonomia tan definida, toda vez que el titular de una
patente de invencion, por ejemplo, tendrd la propiedad exclusiva de la invencion,

mientras que el titular de una marca solo tendra la propiedad exclusiva de ésta para
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determinadas clases de productos o servicios (principio de especialidad), pudiendo
coexistir dos o mas derechos sobre una misma marca para clases diferentes. Sin
embargo, este autor es claro en manifestar que este concepto de marca consistente en la
unién entre el signo y las distintas clases es una de las facetas de la figura de la marca;
es decir, una marca en potencia, faltdndole el ingrediente basico que consiste en la
union entre el signo y el producto en cuanto tal unidn es aprehendida por el publico

consumidor (p.28).

En efecto, para Carlos Fernandez - Novoa (2004) la marca presenta perfiles muy
variados, no debiéndola solo identificar con un signo, pues este solo seria un
componente mas de la misma. Asi lo aclara cuando establece que:

Hemos visto como no cabe identificar la marca con un signo porgue el signo es tan solo

uno de los componentes de la marca: esta consiste, ante todo, en la unién entre un signo

y un producto. A su vez, la unién entre signo y el producto constituye una marca

Unicamente en tanto que la unién es captada por los consumidores (...) (p.29).

En ese sentido, puede apreciarse que para este autor el bien inmaterial que se
protege con el derecho de marcas no se encuentra bien definido, como si sucede en el

caso de las patentes de invencion.

Por otro lado, Ignacio de Medrano Caballero (2009) nos explica que lo que se
protege con el derecho marcario no es la creacion o labor intelectual del signo (por méas
creativo, novedoso Y atractivo que este sea), Sino que se protegen como meros medios
identificadores, discrepando con la doctrina que considera a la marca como una

creacion intelectual (p.1233)

Por otra parte, damos alcance a las siguientes definiciones que diversos autores

sobre la materia han expuesto:
a) Dentro de la doctrina argentina, Breuer Moreno define a la marca como “el signo
caracteristico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de

su industria, comercio o explotacion agricola”

(..)
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¢) Ledesma dice de las marcas que “son simbolos denominativos emblematicos que

distinguen los artefactos de una fabrica, los objetos de un comercio o los productos de
la tierra y de las industrias agricolas.”

(-.)

f) Etcheverry, siguiendo a Halperin, define la marca como “el signo distintivo impreso
0 aplicado a los productos para distinguirlos de sus similares”.

(-.)

j) McCarthy sigue la definicién de la Ley Lanham, vigente en los Estados Unidos, que
caracteriza a la marca como “cualquier palabra, nombre, simbolo o dispositivo o
cualquier combinacién de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o
comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricantes o vendidos por
otros”.

k) En un importante trabajo de la UNCTAD se expresa que “las marcas son
universalmente reconocidas como un dispositivo utilizado por un productor o
distribuidor para identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal
identificacion es generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u
origen, o sea, distinguir, los bienes de una empresa de los de otras (...)” (como se citd
en Bertone y Cabanellas, 2003, p.17-18) (los subrayados son mios).

Asimismo, para Jorge Otamendi (2010) “la marca es el signo que distingue un

producto de otro o un servicio de otro”. (p.1).

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la CAN ha sefialado sobre la definicion
de marca lo siguiente:

La Decision 486, en su articulo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como

marcas los signos susceptibles de representacion grafica”.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o

combinacion de palabras, imagenes, figuras, simbolos, gréficos, etc., que, susceptibles

de representacion grafica, sirvan para distinquir en el mercado productos o servicios, a

fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione

sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
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La doctrina ha reconocido, en atencion a la estructura del signo, algunas clases de

marcas, como las denominativas, las gréaficas y las mixtas. En el marco de la Decision

486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a

los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus

envases 0 envolturas, etc., seguin consta detallado en el articulo 134 de la mencionada
Decision (Proceso 70-1P-2013,2013) (Los subrayados son mios).

En efecto, en el seno de la Comunidad Andina (lo cual es aplicable para el Peru
como pais miembro), puede apreciarse que al igual que Carlos Ferndndez —N6voa, se
considera a la marca como un bien inmaterial; sin embargo, y pese a que la legislacion
andina si contempla el principio de especialidad — como lo veremos méas adelante —
delimita el objeto de proteccién a cualquier signo que sea apto para distinguir productos
0 servicios en el mercado. Asimismo, de lo expresado en el Proceso 70-1P- 2013 puede
desprenderse que la marca no se protege por ser considerada como una creacion

intelectual — coincidiendo con la posicién de Ignacio de Medrano Caballero.

Por otra parte, de las definiciones expuestas por Luis Eduardo Bertone y
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en primer lugar, respecto a lo citado por Ledesma,
nuestra norma andina no define a la marca como “simbolos denominativos”, pues queda
claro de lo expresado por el Tribunal de Justicia de la CAN, asi como veremos en el
presente trabajo de investigacion, que las marcas pueden conformarse por signos
denominativos, figurativos o mixtos, y como expresa este Tribunal, por sonidos, olores,

colores, entre otros signos.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la CAN parece haber adoptado como

concepto de marca, los siguientes elementos:

- Esun bien inmaterial
- Esunsigno
- Es apto para distinguir productos o servicios en el mercado

- Essusceptible de representacion grafica

En efecto, de la lectura de la antedicha interpretacion prejudicial queda claro que

una marca es un bien inmaterial, consistente en un signo apto para distinguir productos
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0 servicios en el mercado; sin embargo, genera duda el extremo que indica la
susceptibilidad de representacion grafica como parte integrante de la definicion de
marca, sobre todo si en el ultimo parrafo de la cita antedicha establece que en el marco
de la Decision 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de
signos como los olores y sonidos, cabiendo preguntarse como representar graficamente
estos signos no visibles. Debe tenerse en consideracion, ademés, que ninguno de los
autores antedichos incluye dentro de la definicion de marca a la susceptibilidad de

representacion grafica del signo.

Vale precisar, por otro lado, que el concepto de marca que la Comunidad
Andina ha adoptado se asemeja al indicado por Jorge Otamendi, con la diferencia de
gue no se necesita que un signo, en un principio, distinga productos o servicios, sino
que tenga la aptitud para efectuar esta funcion. Asimismo, la norma andina no establece
que sea un signo para identificar los productos o servicios de un competidor del de los
otros — tal como lo establecen algunos de los autores citados por Luis Eduardo Bertone
y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - sino que la marca es un signo que es apto para

distinguir productos o servicios en el mercado.

Para un mejor entendimiento de la figura de la marca analizaremos sus

funciones en el siguiente apartado.

2.2 Funciones de la marca

Si bien del articulo 134 expuesto anteriormente se desprende que la funcion de la marca
es distinguir productos o servicios en el mercado, es necesario precisar que no es su
unica funcion; por el contrario, con el desarrollo continuo del mercado se considera que

esta institucion juridica ha ido desempefiando cada dia mas funciones.

2.2.1 Funcion distintiva y diferenciadora

De acuerdo a lo establecido por la Real Academia Espafiola (2014) un signo es un
“objeto, fendomeno o accion material que, por naturaleza o convencion, representa o
sustituye a otro”. En ese sentido, en nuestra vida cotidiana frecuentamos con un
sinnumero de signos: el nombre (representa parte de la identidad de una persona), los

numeros (representan una cantidad), las letras (representan lo que queremos decir), el
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sonido de un celular (representa que alguien quiere comunicarse con nosotros), y asi
podriamos dar innumerables ejemplos. Sin embargo, no todos los signos pueden
constituirse como marcas; estas deben ser aptas para identificar y distinguir productos o

servicios en el mercado.

Tal como vimos en los antecedentes historicos, la construccion juridica de la
marca tal como la conocemos hoy en dia se desarroll6 con la funcion principal de
identificar y distinguir productos o servicios en el mercado, siendo esta funcion
indispensable para cualquier economia de mercado, o en el caso peruano, para una

economia social de mercado (tal como establece nuestra Constitucion Politica®®)

Al respecto, es necesario aclarar que tanto una economia de mercado como una
economia social de mercado se caracterizan por la libertad de concurrencia y
competencia. La libertad de concurrencia quiere decir que cada individuo es libre de
poder acceder al mercado y realizar actividad empresarial, y, siendo que cada
concurrente accede al mercado con el fin de obtener ganancias y maximizar sus
intereses, se crea la necesidad de competir entre ellos, pues de los muchos productos o
servicios gque ofrecen en el mercado, el consumidor elegira los que mas satisfagan sus

intereses.

En ese sentido, los consumidores, del gran nimero de bienes que se les oferta en
el mercado, tienen que identificar los que mas les satisfaga; es decir, individualizar el
bien dentro de la gran variedad de la misma clase, y distinguirlos de los otros productos
0 servicios ofertados, para de esta manera realizar una eleccién eficiente de los bienes
que van a adquirir. Sin la existencia de la marca esta eleccion seria imposible, pues los

consumidores no podrian identificar y diferenciar los distintos productos o servicios.

Es por todo lo expuesto que la funcién distintiva y diferenciadora es la funcion
principal de la marca y, por lo tanto, es la cualidad que todo signo debe poseer para que

pueda ser considerado como marca.

2.2.2 Funcion de identificacion del origen empresarial

13 Constitucion Politica del Pert (1993): “Articulo 58°. - La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una
economia social de Mercado. (...)”.
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Otra de las funciones de la marca consiste en identificar cual es el origen
empresarial del producto o servicio; es decir, identificar quién es la persona natural o

juridica que lo elaboré o presto, respectivamente.

Debe precisarse que esta funcidn es una consecuencia comun e importante de la

funcién principal de la marca, pero no necesaria.

2.2.3 Funcion de recoleccion de prestigio o calidad

De la funcion principal de la marca - la cual es identificar y distinguir productos o
servicios en el mercado - unidos con otros factores, se deriva la funcion de recoleccion
de prestigio o calidad de la marca. En otras palabras, de acuerdo a la publicidad que se
le haga a la marca, la calidad de productos que ella diferencie, su grado de originalidad
y su frecuente uso en el mercado por parte de sus titulares hara que obtenga en el
transcurso del tiempo una buena reputacion. Esta buena reputacion de la que llega a
gozar una marca es lo que se llama “Good Will”, el cual se convierte en un activo fijo
de un empresario. Por el “Good Will” de una marca esta puede llegar a ser un activo

fijo valorizado por mucho dinero.

Lo que sucede es que en virtud a la funcién distintiva y diferenciadora de la
marca, los consumidores pueden identificar y diferenciar un producto o servicio en el
mercado. En base a la experiencia que obtengan los consumidores en la utilizacion de
estos bienes, y en base a una buena publicidad de la marca, los consumidores
relacionaran la marca con la calidad del producto o servicio que identifica, pudiendo
recolectar esta marca con el transcurso del tiempo buena reputacién. Es por ello que
esta funcion (al igual que la funcién identificadora de origen empresarial y las otras
funciones que veremos a continuacion) son funciones que se derivan de esta funcién
principal, siendo consecuencias comunes mas no necesarias. “Las restantes funciones de
la marca, si bien son significativas y de gran trascendencia econdémica, se encuentran
subordinadas a la funcion distintiva, tanto desde el punto de vista l6gico como del

juridico.” (Bertone y Cabanellas, 2003, p. 30).

2.2.4 Otras funciones de la marca

a) Funcion publicitaria e informativa
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Como ya se sabe, la funcidn publicitaria e informativa de la marca se deriva de la
funcion principal de la marca. Lo que sucede es que al ser la marca un signo que
distingue productos o servicios en el mercado, resulta un mecanismo idéneo por parte
de los empresarios para captar la atencion del pablico consumidor, y publicitar los
bienes que identifica la marca. “Es claro que la marca, debido a su conformacion
particular que la hace distintiva, es un instrumento indispensable para que se dé una
efectiva publicidad” (Carlos Cornejo, 2014 , p.62).

Asimismo, la marca también cumple una funcion informativa, debiéndose ésto a
la experiencia del consumidor en la utilizacién del producto o servicio que distingue la
marca. De acuerdo a esta experiencia, la marca puede informar al consumidor sobre la

calidad de los bienes, el origen empresarial, hasta sobre su precio.

En ese sentido, segun Luis Eduardo Berlone y Guillermo Cabanellas de las
Cuevas (2003):

La utilizacién de las marcas permite informar al publico que productos exteriormente
iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido identificados
en forma diferente a fin de que se distingan sus respectivas calidades y condiciones.
Asimismo, mediante la funcién de identificacion de origen, la marca informa al publico
sobre la procedencia de los bienes y servicios, con las limitaciones sefialadas.(...). Las
marcas proporcionan un signo que relaciona la informacion adquirida por experiencia,
por otros medios, al producto, facilitando asi los juicios de calidad. (...). Las marcas
permiten acumular informacién sobre las experiencias propias y de terceros habidas

respecto de los productos asi identificados (p.54).

Esta funcion es importante pues en base a la funcion informativa y publicitaria
de la marca, los consumidores podran elegir dentro de los distintintos productos o

servicios de una clase cudles bienes escoger, otorgandoles valores a las marcas.

b) Funcion competitiva

Si bien la funcién competitiva de la marca también se deriva de su funcién distintiva y
diferenciadora, puede decirse que es una de las funciones méas importantes y que le da

sentido al funcionamiento del sistema marcario, pues los concurrentes al mercado con
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el fin de ganar mas clientela necesitan ofertar sus productos y servicios con la mejor
calidad, precio, imagen y prestigio, a comparacion de sus competidores, con el fin de
que los consumidores decidan elegir los bienes que aquellos ofrecen en el mercado, y

de esta manera obtener mas ganancias.

En ese sentido, y de acuerdo a lo mencionado lineas arriba, los consumidores
necesitan elegir los bienes que son mas idoneos para sus intereses, y para que realicen
esta eleccion necesitan identificarlos y diferenciarlos de los otros (funcion principal que
realiza la marca). A raiz de esta eleccion, los consumidores por la experiencia en la
utilizacion de los productos o servicios identificados con una marca, podréan relacionarla
con las condiciones de precio, calidad, reputacién e imagen. En otras palabras, los
esfuerzos que los empresarios realizan para tener el mejor producto o servicio posible

para ofertar a los consumidores y ganar mas clientela, es representado por la marca.

Es por este motivo que la marca cumple una funcién competitiva, que es vital en
una economia de mercado. Asimismo, de las normas sobre la materia puede apreciarse
gue muchas de estas son elaboradas a raiz de los casos de competencia desleal, pues se
sanciona que una persona natural o juridica utilice una marca igual o similar a otra ya
registrada, pues lo que no se quiere es que una persona se apropie del esfuerzo, trabajo
y dedicacion en la elaboracion y/o prestacion del producto o servicio que es
representado por una marca. Asi lo indica McCarthy:

El derecho de marcas no es sino una rama de un area mas amplia llamada Competencia

Desleal (Unfair Competition) o Practicas Comerciales Desleales (Unfair Trade

Practices). (...) Esta no es sino el género del que la violacion de marcas es una de las

especies. (...) Todas las infracciones marcarias son casos de competencia desleal vy

suponen el mismo ilicito (como se cit6 en Berlone y Caballenas, 2003, p.66)

Asimismo, los mismos autores indican que el sistema marcario:
forma parte del conjunto de normas destinadas a asegurar el correcto
funcionamiento del sistema concurrencial. (...) Como, desde el punto de vista
concurrencial, el sistema marcario esta destinado a evitar que ciertos
comerciantes confundan al publico haciendo pasar sus bienes y servicios por los

de otros, o aprovechen el esfuerzo y gastos ajenos, imitando los signos
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identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes (Luis
Eduardo Berlone y Guillermo Cabanellas, 2003, p.68).

Por lo expuesto, puede decirse que si bien esta funcion no es la principal de la

marca, la funcién competitiva es el fundamento del sistema marcario.

c) Funcion de proteccion del titular de la marca
La funcion de proteccion del titular de la marca también es una funcion que se deriva de
su principal. Tal como se sostuvo anteriormente, los empresarios para competir en el
mercado realizan muchos esfuerzos para ofertar los bienes que mas satisfagan los
intereses de los consumidores, con la finalidad de captar méas clientela; después de
varios esfuerzos, debido a la constante eleccidn del producto o servicio por parte de los
consumidores, la marca llega a tener buena reputacion. En ese sentido, este signo
distintivo le da la proteccion y seguridad al titular de la marca de que ese esfuerzo sera

distinguido y diferenciado de los demas bienes comercializados en el mercado.

d) Funcion de proteccion al consumidor
La funcion de proteccidn al consumidor también se desprende de la funcion principal de
la marca, pues como se ha mencionado, el consumidor, a traves de esta, podra elegir de
la gran variedad de productos o servicios que son ofertados en el mercado, l0s que méas
se ajusten a sus intereses. Asimismo, y de acuerdo a las demas funciones que hemos
estudiado, mediante la experiencia que el consumidor adquiera con la eleccion de los
bienes que son distinguidos con la marca, esta le brindara informacién sobre sus

condiciones de calidad, precio, imagen y prestigio.

e) Funcion de la marca en el mundo empresarial
Con el transcurso del tiempo hemos podido corroborar que las marcas se han
convertido en un mecanismo importante y estratégico de los empresarios para poder
captar mas clientela, dandole un valor agregado a los productos y servicios que con ella
se distinguen. Hasta puede afirmarse que en muchos casos, el valor de una marca (por
el goodwill generado) puede llegar a costar una suma considerablemente mayor que

cualquiera de los otros activos de una empresa.

39



En nuestra vida cotidiana podemos percibir que los ambientes que nos rodean
estan llenos de marcas como Apple, Google, Coca - Cola, Microsoft, Toyota, IBM ,
Samsung, Amazon, Mercedes — Benz, entre otros. Es muy complicado encontrar a una
persona que vea estas marcas y no las relacione con los productos o servicios que ellas

distinguen.

Para tener una idea de cuanto valor se le puede dar a una marca, es necesario
mencionar el informe denominado “Best Global Brands 2016” publicado por la
consultora Interbrand (firma pionera en valoracion de marcas), en la cual se aprecia que
por cuarto afio consecutivo Apple encabeza la lista con un valor de US$ 178.119
millones, seguido por Google con un valor de US$ 133.252 millones (EI Comercio,
2016). Cabe preguntarse cuanto valor tendrian las computadores de Apple sin su marca;
0 cuanto valor tendrian las bebidas gaseosas de Coca- Cola sin este signo distintivo;
¢tendrian el mismo valor? Muy convencidamente se responde a esta pregunta de forma

negativa.

En efecto, las marcas han llegado a ser herramientas legales muy importantes
para el mundo empresarial. Ademas de su funcion identificadora y diferenciadora, de
identificacion del origen empresarial, condensadora de reputacion y prestigio, de
proteccidn a los titulares de marcas y de los consumidores, de la funcion informativa y
publicitaria, y de competitividad, una marca le da valor agregado a los productos y

servicios en el mercado, sirviendo como estrategias en la captacion de clientes.

Es por este motivo, que el sistema marcario debe estar regulado de manera que
ningan competidor pueda aprovecharse del esfuerzo ajeno de otro representado en una
marca, debiendo este sistema actualizarse de acuerdo al continuo desarrollo del
mercado, en la medida que los nuevos tipos de marcas utilizados por los empresarios,

como estrategias para captar mas clientela, puedan ser protegidas por el derecho.
2.3 Principios marcarios

Para que el derecho marcario pueda proteger debidamente a las marcas se necesitan

parametros que puedan fijar como se van a proteger estos signos distintivos y cuales son
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los alcances de esta proteccion, teniendo en cuenta el variado nimero de productos y

servicios que se comercializan en el mercado.

Estos parametros se denominan en doctrina “Principios marcarios”, y son l0s

gue veremos a continuacion.

2.3.1 Principio de Registrabilidad

El Principio de Registrabilidad consiste en que la proteccion de la marca sélo se
activara con el registro; es decir, los Paises Miembros de la CAN han adoptado el
sistema atributivo, mediante el cual por el registro se constituyen los derechos sobre la
marca. Sin embargo, debe precisarse que algunos paises han adoptado el sistema
declarativo, en el cual el nacimiento de proteccion de la marca nace con su uso, Y el
registro solo es declarativo de derechos. Asimismo, hay paises que han adoptado un
sistema mixto, en el cual el registro al principio es declarativo de derechos, y con el

transcurso del tiempo se vuelve constitutivo.

En efecto, los Paises Miembros de la CAN han adoptado el sistema atributivo, y
esto puede constatarse con lo establecido en los articulos 154 y 155 de la Decisidn 486
(2000), los cuales presentamos a continuacion:

Art.154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la

misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Art. 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a

cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(..).

2.3.2 Principio de Territorialidad

El Principio de Territorialidad establece que la proteccion de la marca por parte de las
Oficinas Nacionales Competentes solo se limitara al territorio del pais donde ha sido
registrada. Asimismo, en virtud al mismo principio, la proteccion de la marca se regira

de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables en ese pais.
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En efecto, en el caso peruano, si una marca ha sido registrada en el Peru, el
Instituto nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI - no podré protegerla en otros paises, solo en el territorio del Peru. De la
misma manera, si una marca ha sido registrada en Chile, Argentina, o en cualquier otro

pais diferente al Peru, el INDECOPI no podré protegerla dentro del territorio peruano.

Pese a lo expuesto, hay dos excepciones a este principio en virtud a la normativa
comunitaria. La primera es la oposicion andina, tal como se muestra en el articulo 147
de la Decision 486 (2000) a continuacion:

Art 147.- (...) se entendera que tiene legitimo interés para presentar oposiciones en los

demas Paises Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos

0 servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error,

como quien primero solicitd el registro de esa marca en cualquiera de los Paises

Miembros (...).

La segunda excepcion se da cuando se trata de un signo notoriamente conocido
registrado en otro pais, que no necesariamente es de un Pais Miembro de la CAN; en
este caso el INDECOPI protegera esta marca, no otorgando el registro sobre la misma a
los interesados.

2.3.3 Principio de Especialidad
El Principio de Especialidad limita el alcance de proteccion de la marca a los productos
0 servicios para los cuales ha sido registrada, o para los bienes con los cuales pueda

tener una conexion competitiva.

Para la explicacion de este principio es necesario sefialar lo establecido en el
articulo 151 de la Decision 486 (2000) el cual indicaremos a continuacion:

Art. 151.- Para clasificar los productos o los servicios a los cuales se aplican las marcas,

los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios

para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de

1957, con sus modificaciones vigentes.

14 Véase el Titulo XIlI de la Decision 486 que regula el tema de Signos Distintivos Notoriamente
Conocidos.
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Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no
determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados

expresamente.

En ese sentido, para la proteccion de la marca en relacion a los bienes que quiere
distinguir, los Paises Miembros utilizan la Clasificacion Internacional de Productos o
Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza® del 15 de
junio de 1957 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de
mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979), en la cual se clasifican los
bienes por 45 clases, siendo las 34 primeras para productos, y de la 35 hacia adelante
para servicios. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario resaltar lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo expuesto el cual manifiesta que “las clases de la
Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamemente” (Decision 486,
2000). Es decir, esta clasificacion internacional solo sera utilizada como referencia para

la proteccion de la marca y no de manera estricta.

En este orden de ideas, por el principio de especialidad, la protecciéon de la
marca se otorgara de acuerdo a los productos o servicios que la misma distingue, y esta
proteccion se activard cuando otra marca (la cual se solicita registrar) pueda generar

riesgo de confusidn o asociacién con otra ya existente en el mercado (o en tramite).

Asimismo, es necesario aclarar que en los casos de signos distintivos
notoriamente conocidos, los alcances de proteccion de la marca sobrepasan los

pardmetros establecidos por este principio.

2.3.4 Principio de temporalidad
Este principio establece que la proteccién de las marcas tendran un plazo limitado; en

efecto, el articulo 152 de la Decision 486 (2000) establece que “El registro de una

15 Es necesario precisar que los Paises Miembros no son parte del Arreglo de Niza; sin embargo, han
establecido en el articulo 151 de la Decision 486 utilizar esta clasificacion para el registro de marcas.
Véase http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=12,
http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act id=19,
http://www.wipo.int/treaties/es/ActResults.jsp?act_id=22 .
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marca tendra una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su concesion y

podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios”.

Asimismo, y tal como se muestra en el articulo expuesto, este plazo podra ser

renovado por el mismo periodo ilimitadamente.

2.4 Tipos de marcas

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2003) nos comentan que
“El Derecho, a través de la legislacion, la jurisprudencia y la doctrina, ha elaborado una
serie de categorias marcarias, juridicamente significativas (...)” (p.293), y los Paises
Miembros de la Comunidad Andina no han sido la excepcion. En efecto, estas

categorias marcarias son las que pasaremos a revisar a continuacion:

2.4.1 Marca de producto y marca de servicio®:

La marca de producto es aquel signo distintivo que sirve para distinguir un producto en
el mercado. Con la misma logica, una marca de servicio es aquella que distingue un
servicio en el mercado. Estos dos tipos de marcas reciben el mismo tratamiento

juridico, sélo diferenciandose en el bien que se identifica con la marca.

2.4.2 Marcas denominativas, figurativas y mixtas!’:

Estos tipos de marcas se diferencian por los elementos que las conforman. En efecto,
una marca denominativa es aquella compuesta por una 0 mas palabras; una marca
figurativa es aquella compuesta por dibujos y figuras, sin ningun elemento
denominativo; y, la marca mixta es una marca compuesta tanto por elementos

denominativos y figurativos o una marca compuesta por elementos de distintos tipos.

16 Otamendi (2010) nos explica que: “Un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario es la marca
de servicio. Asi como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia
un servicio de otro” (p.12). En efecto, este autor nos explica que originariamente la marca era concebida
para identificar productos, y mas adelante se extendio para distinguir servicios.

17 Diego Chijane (2007) indica que:
Las marcas denominativas o verbales son aquellas que se componen exclusivamente por signos
pronunciables. Las marcas graficas son las constituidas por lineas, formas, colores, dibujos, grafias en general
que representen una imagen, la que en si misma no resulta expresable verbalmente (...) (p.380).

Asimismo, segin Chijane (2007) las marcas mixtas son las que se forman por elementos gréaficos y
denominativos (p. 381).
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2.4.3 Marcas evocativas, arbitrarias y de fantasia®e:

Estos tipos de marcas se diferencian por su grado de proteccion. Las marcas evocativas
son aquellas que tienen una relacion con las caracteristicas del producto o servicio que
se distingue con la marca; es decir, basta con usar un poco la imaginacién para
relacionarla con el bien que distingue. Este tipo de marcas tienen un grado de
proteccién menor pues no puede prohibirse a los competidores que dejen de mencionar

las cualidades y/o caracteristicas de los bienes que comercializan en el mercado.

Las marcas arbitrarias son aquellas que si bien tienen algun significado no estan
relacionadas con el producto o servicio a distinguir; por el contrario, las marcas de
fantasia son aquellas que estdn compuestas por elementos que pueden inclusive no tener

significado real, siendo este tipo de marcas las que tienen mayor grado de proteccion.

2.4.4 Marcas bidimensionales y tridimensionales:

Las marcas bidimensionales son aquellas que buscan proteger la marca en sus dos
dimensiones, como las denominativas, figurativas 0 mixtas. Estas marcas son
normalmente planas; en cambio, las marcas tridimensionales son aquellas que buscan
proteger las marcas en sus tres dimensiones; es decir, en su sentido ancho, alto y
profundo; como por ejemplo, los envases, empaques Yy recipientes. Estas marcas estan
dentro de la tipologia de las marcas no tradicionales, tal como lo explicaremos mas

adelante.

2.4.5 Marcas colectivas y marcas de certificacion:

La marca colectiva es aquella que busca identificar los productos y servicios de un
grupo de personas, asociaciones, grupo de fabricantes, sea por su origen o por cualquier
otra caracteristica comun. Este tipo de marcas se diferencian del resto (a excepcion de

las marcas de certificacion) en que es necesario la existencia de un reglamento de uso

18 Fernandez - Novoa (2004) sefiala que:
Las denominaciones carentes de significado propio constituyen las marcas denominativas, caprichosas o de
fantasia. Las denominaciones dotadas de significado propio pueden constituir marcas sugestivas que aluden
indirectamente a la naturaleza o a las caracteristicas del producto; o bien marcas arbitrarias cuyo significado
no guarda relacion alguna con la naturaleza o las caracteristicas del correspondiente producto (p.293).
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en el cual se establezcan los términos y condiciones para que sus integrantes utilicen de

manera conjunta una marca.

En efecto, el articulo 180 de la Decision 486 (2000) establece que “se entendera
por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y

que lo utilicen bajo el control de un titular”.

En cuanto a las marcas de certificacion, al igual que las marcas colectivas, se
diferencian del resto por la necesidad legal de contar con un reglamento de uso. Estas
marcas son aquellas que se utilizan para que su titular pueda certificar ciertas
caracteristicas o calidad de los productos o servicios que ofrece un conjunto de
empresarios en el mercado. En ese sentido, el articulo 185 de la antedicha Decision 486
(2009) establece que “se entenderd por marca de certificacion un signo destinado a ser
aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras caracteristicas han sido

certificadas por el titular de la marca”.

2.4.6 Marcas de reserva y marcas defensivas®:

Lo que caracteriza a este tipo de marcas es que en ambas no hay utilizacion de las
mismas. En el caso de las marcas de reserva estas son registradas con la finalidad de
gue ninguna persona pueda apropiarse de ellas. Usualmente se da cuando una marca es

muy creativa y no puede ser explotada por un periodo de tiempo.
Por otra parte, las marcas defensivas son aquellas que tienen por finalidad que
ninguna persona pueda registrar alguna marca similar a una marca principal (la que si se

usa).

2.4.7 Marcas tradicionales y no tradicionales?:

19 Seglin Bertone y Cabanellas (2003) las marcas defensivas son aquellas que son registradas no con el
proposito de ser utilizadas para distinguir productos o servicios en el mercado, sino que son registradas
con el fin de proteger una marca que si es utilizada en el mercado (p.321).

Asimismo, para Bertone y Cabanellas (2003) las marcas de reserva son aquellas que son registradas con
el fin de ser utilizadas en un plazo posterior al registro (p.323).
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Como se menciond anteriormente, las marcas pueden componerse por solo
denominaciones (marcas denominativas), por figuras (marcas figurativas) o por una
combinacion de ambas (marcas mixtas). Estos elementos son los que a lo largo del
tiempo ya han sido reconocidos como aptos para conformar una marca y obtener la
proteccion que se deriva con su registro. Estos tipos de marcas son denominadas
“marcas tradicionales”. Por otro lado, a lo largo del tiempo, los comerciantes, con la
finalidad de captar mas clientela y volver mas atractiva su marca, han utilizado nuevos
elementos para conformarlas, a este tipo de marcas con elementos nuevos son las que se

denominan en doctrina “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas”.

Asimismo, debe precisarse que las marcas pertenecientes a esta tipologia varian
a lo largo del tiempo, pues lo que actualmente consideramos marcas tradicionales en el
pasado pudieron ser consideradas como no tradicionales; y las marcas que hoy en dia
consideramos marcas no tradicionales es probable que en el futuro estén incluidas

dentro del tipo de marcas tradicionales?.

Estos tipos de marcas las analizaremos con mas detalle en el siguiente capitulo
por ser el tema principal del presente trabajo de investigacion.

2.5 Requisitos para el registro de marcas

De acuerdo a lo establecido en el articulo 134 de la Decision 486 (2000) que sefiala que
“A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacion grafica. (...)”, se desprende que la normativa

andina exige dos requisitos para gue un signo pueda constituirse como marca: i) que el

20 Seglin Castro (2012) la definicién de “marcas no tradicionales” se entiende por oposicion a lo que se
denomina por “marcas tradicionales”; es decir, “aquellas que se expresan a través de letras, numeros,
palabras, dibujos o simbolos, y que son apreciadas por el sentido de la vista” (p.297).

2l Esto también puede deducirse de la diferenciacién entre marca de producto y marca de servicio
expuesto por Otamendi (2010) en la que establece que: “Un instituto relativamente nuevo en el sistema
marcario es la marca de servicio. Asi como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca
de servicio diferencia un servicio de otro.” (p.12) (el subrayado es mio). En efecto, la marca de servicio
en su momento fue considerada como una marca no tradicional, considerandose ahora una marca
tradicional.
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signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; es decir, que posea
aptitud distintiva; y ii) que el signo sea susceptible de representacion gréafica.

Sobre el particular, es necesario adelantar que estos dos requisitos son de gran
debate doctrinal en cuanto al registro de marcas no tradicionales no visibles; sobre todo,
hay muchas dudas de si estos tipos de marcas pueden cumplir con el requisito de la

representacion gréafica.

Por este motivo, siendo que el analisis de dicho articulo es medular para el
presente trabajo de investigacion, se tratara con mas detenimiento en el siguiente

capitulo.

2.6 Prohibiciones al registro de marcas

Las prohibiciones al registro de marcas se regulan en los articulos 135 y 136 de la
Decision 486. En el primer articulo mencionado se sefialan las denominadas
“prohibiciones absolutas” , las cuales vienen a ser las prohibiciones que se derivan por
las caracteristicas que presenta una marca por si misma; es decir, caracteristicas que
componen un signo que si se protegiera como marca no podria cumplir su funcion
principal: la de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado. Por otro
lado, el articulo 136 sefiala las denominadas “prohibiciones relativas”, cuyas
prohibiciones se derivan sobre la base de que su coexistencia con otras marcas u otros

derechos de propiedad intelectual, afectaria el derecho de un tercero.

En efecto, los articulos 135 y 136 de la Decisién 486 (2000) establecen lo
siguiente:
Art. 135.- No podran registrarse como marcas los signos que:
a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;
b) carezcan de distintividad,;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases,
o en formas y caracteristicas impuestas por la naturaleza o funcién de dicho
producto o del servicio de que se trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
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e)

9)

h)

)

K)

n)

consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geogréfica, la época de produccidn u otros datos, caracteristicas o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacion, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;

consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico
0 técnico del producto o servicio de que se trate;

consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comdn o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del pais;

consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate;

reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar
un riesgo de confusién o de asociacion con la denominacion; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad,;

contengan una denominacion de origen protegida para vino y bebidas
espirituosas;

consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusion respecto a los productos y servicios a los cuales se aplique;
reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficionales de control y de
garantia de los Estados y toda imitacion desde el punto de vista heraldico, asi
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organizacion internacional;

reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que
su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y
calidades de los Paises Miembros;

reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal

protegida en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo de destinara a
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P)

productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de
causar confusién o asociacién con la variedad;o

sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podréa ser registrado

como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando

constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Art. 136.- No podréan registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)

b)

d)

f)

9)

sean idénticos o0 se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
0 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 asociacién;

sean identicos o se asemejen a un nombre comercial protegido o, de ser el caso,
a un roétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusion o de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,
siempre que dada las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusidn o de asociacion;

sean identicos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dada las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signos
protegido en el Pais Miembro o en el extranjero;

consistan en un signo que afecte a identidad o prestigio de personas juridicas
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratdindose del
nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seuddnimo, imagen, retrato,
caricatura de una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos;

consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales,

0 las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
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h)

distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 0 que constituyan
la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento expreso;y,

constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracion o
transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injutos del prestigio del signo; o la dilucién de su fuerza

distintiva o de su valor comercial o publicitario.
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CAPITULO I11: PROTECCION A LAS MARCAS NO
TRADICIONALES NO VISIBLES

Habiendo revisado en el capitulo anterior nuestro sistema marcario, es pertinente
analizar de acuerdo a las normas vigentes, cual es la regulacion y tratamiento legal que
se le da a las marcas no tradicionales no visibles, para lo cuél, ademés de relacionarlas
con las normas vistas anteriormente, veremos su tratamiento y regulacion en otros

paises.

En efecto, para poder entender su tratamiento legal, es necesario primero
delimitar conceptualmente este tipo de marcas, tal como veremos en el siguiente

apartado.

3.1 Delimitacion conceptual

Tal como se indico en el capitulo anterior, usualmente las marcas estan compuestas por
elementos denominativos, figurativos o mixtos; sin embargo, con el gran desarrollo de
la economia tanto a nivel nacional como internacional los empresarios han visto
atractivo el uso de nuevos elementos para conformar sus marcas. En ese sentido, esas
marcas conformadas con esos nuevos elementos en doctrina se denominan “nuevos
tipos de marcas” 0 “marcas no tradicionales” en contraposicion a lo que se denomina

COMO “marcas tradicionales”.

En efecto, Juan David Castro Garcia (2012) expresa que:
Para abordar el objeto en estudio resulta imprescindible delimitar
conceptualmente la nocion de “marca no tradicional”, definicion que no es
dificil de precisar ya que se entiende por oposicion a lo que se consideran las
marcas “tradicionales”, es decir, aquellas que se expresan a través de letras,
nameros, palabras, dibujos o simbolos, y que son apreciadas por el sentido de la
vista. De esta manera, una marca no tradicional es aquella que es percibida por
cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion debe ser hecha a traves

de métodos de representacion no tradicionales (p.297).
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En la misma linea, Juan José Arias (2015) indica que: “Por lo general, la
doctrina ha considerado como marcas tradicionales aquellas constituidas por los signos
denominativos, mixtos y graficos — principalmente los isotipos-, siendo los demas

considerados como marcas no tradicionales” (p.7).

Por su parte, José Alexander Avila Vallecillo (2016) sefiala que:
(...) no existe un concepto unificado tendiente a definir con exactitud a las
marcas no tradicionales (...) podriamos establecer que las marcas no
tradicionales consisten en cualquier signo distintivo atil para diferenciar bienes,
productos y servicios de entre otros de su misma clase o especie, pudiendo ser
distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo humano (vista,
tacto, olfato, gusto, oido) y sean por ende, susceptibles de representacion

gréafica (p.14).

Asimismo, en el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Centroamericanos y la Republica
Dominicana (2016), en colaboracién con varios organismos de propiedad industrial,
entre ellos la OMPI, establecieron que “Marcas tradicionales son las que
“tradicionalmente” han sido reconocidas en la doctrina, y en las legislaciones, e
incluyen a las marcas denominativas, figurativas y mixtas (combinacion de elementos
denominativos y figurativos)” (p.16), y establecieron a las marcas no tradicionales de la
siguiente manera:

Con el desarrollo de la tecnologia y el surgimiento de nuevos métodos publicitarios

para atraer la atencion de los consumidores, los empresarios empezaron a recurrir a

otros elementos —distintos de los tradicionales signos denominativos, figurativos o

mixtos— para identificar sus productos o servicios. Ante tal fendmeno, el derecho

marcario ha tenido que evolucionar para incluir dentro del concepto de marca, no sélo a

aquellos que tradicionalmente eran reconocidos en las legislaciones, sino a todo signo

capaz de identificar productos y servicios. Surgen asi las llamadas marcas no
tradicionales. (Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Paises Centroamericanos y la Republica Dominicana,

2016, p.17)

Por otro lado, José Daniel Liévano Mejia (2011) diferencia a las marcas

tradicionales de las marcas no tradicionales de la siguiente manera:
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Como ya lo habiamos mencionado, la marca tradicionalmente se ha asociado con
imagenes en dos dimensiones, compuestas por una forma, una combinacion de colores
y un texto. Pero, existen otro tipo de signos diferentes a las imagenes, bien sean visibles
0 no visibles, que podrian llegar a considerarse como marcas, como lo son los sonidos,
los olores o aromas, la textura, el sabor o la forma, entre otras opciones. Estas que
acabamos de mencionar son las marcas no tradicionales, y su nombre se debe a que no
es usual que los productos o servicios en el mercado se identifiquen y diferencien por
medio del uso de este tipo de signos distintivos. Es su caracter de novedosas y
diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo se ha decidido

denominarlas marcas no tradicionales (p.3).

En este orden de ideas puede decirse que las marcas no tradicionales son
aquellos nuevos tipos de marcas compuestos por elementos pocos usuales o
tradicionales por parte de los empresarios; es decir, estarian compuestos por elementos

diferentes a los denominativos, figurativos o mixtos.

Vale recalcar que en las sesiones del Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas se han referido a estos tipos de
marcas, en sus inicios como “nuevos tipos de marcas”, y luego como “marcas no
tradicionales”. A su vez, especificamente en la Decimosexta Sesion, se establecieron
dos subcategorias de las marcas no tradicionales, las compuestas por signos visibles y
no visibles, siendo estos Gltimos materia del presente trabajo de investigacion.

En efecto, en la Decimosexta Sesion de este Comité (OMPI, 2006) se establecid
lo siguiente:
Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya
no son sdlo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos
perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen
la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son
visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno
0 varios de sus rasgos caracteristicos. Con la intencion de clasificar los diversos signos
capaces de constituir una marca, en este documento los signos se agrupan segun puedan

ser percibidos por la vista o por algin otro de los sentidos.
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En este orden de ideas, de la lectura del documento de esta sesion puede
desprenderse que las marcas no tradicionales visibles estan compuestas por las marcas
tridimensionales, marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, titulos de peliculas
y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posicion y marcas gestuales;
mientras que las marcas no tradicionales no visibles estan compuestas por las marcas

sonoras, olfativas, gustativas y tactiles.

Asi también lo explica José Alexander Avila Vallecillo (2016) cuando indica
que:

En la Decimosexta sesion, a través del Comité Permanente, La OMPI ( 2007) efectud
una clasificacion exhaustiva en cuanto al tema de marcas no tradicionales,
encasillandolas en dos grandes grupos marcarios (Ver figura #1) : a) Signos visibles: i)
Marcas tridimensionales; ii) Marcas de color; iii) Hologramas; iv) Lemas publicitarios;
v) Titulos de peliculas y libros; vi) Signos animados o de multimedia; vii) Marcas de
posicién; y viii) Marcas gestuales; b) Signos no visibles: i) Marcas sonoras, ii)Marcas
olfativas, iii) Marcas gustativas, y iv) Marcas de textura o tactiles(p. 2-8)” (como se citd
en Avila, 2016, p.15).

De la misma manera, Juan David Castro Garcia (2012) sefiala que:

Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores,
formas, hologramas, iméagenes en movimiento y marcas de posicion) y las no visuales
(sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los

sentidos del ser humano (p.297).

En este orden de ideas, en el presente capitulo se trataran las marcas no
tradicionales no visibles; estas son: las marcas sonoras, olfativas, gustativas y tactiles, y
su tratamiento legal y sus inconvenientes para cumplir con los requisitos de

distintividad y de representacion grafica para que puedan acceder al registro.

3.2 Decision 486 — Régimen Comun sobre Propiedad Industrial — de la Comunidad
Andina, y las marcas no tradicionales no visibles
En este apartado es necesario analizar de manera profunda el articulo 134 de la

Decision 486 mencionado anteriormente, pues es en este articulo donde podremos
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visualizar si una marca no tradicional no visible podria constituirse como tal de acuerdo

a los requisitos esenciales que esta norma nos dicta.

Para un mejor analisis lo volveremos a citar a continuacion:

Art.134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea

apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrén registrarse

como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza

del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera

obstéculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

Las palabras o combinacion de palabras;
Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Los sonidos vy los olores;

Las letras y los numeros;

Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores;

Las forma de los productos, sus envases o envoltura;

Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores. (Decision 486, 2000) (Los subrayados son mios).

Como puede apreciarse, el literal c) del articulo mencionado sefiala de manera

expresa que los sonidos y los olores si pueden constituirse como marcas. Asimismo,

este articulo no menciona expresamente si los signos téctiles o gustativos pueden

constituirse como tal; sin embargo, consideramos que la lista comentada es de numerus

apertus, pues comienza expresando que: “Podran constituir marcas,_entre otros, los

siguientes signos: (...)” (Decision 486, 2000) (El subrayado es mio); por lo que puede

inferirse que estos signos si podrian constituirse como marcas en virtud a esta decision

andina.

Pese a lo expuesto, es necesario indicar que el primer parrafo incluye dos

requisitos: i) que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y

i) que el signo sea susceptible de representacion gréfica.
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En ese sentido, es acertado preguntarse si estos signos no tradicionales son aptos
para cumplir con la funcion identificadora y distintiva de la marca, la cual es su funcion
principal. Asimismo, es necesario cuestionarse como un signo no visible, como el olor,

el sonido, el tacto o el gusto pueden representarse graficamente.

Debe aclararse que de la lectura del primer parrafo del articulo 134 puede
concluirse que la definicion que la norma andina le otorga a la marca es la de “cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en ¢l mercado”; por lo que el
caracter distintivo del signo viene a ser la parte medular en la definicion de la marca,
por ser este fundamental para cumplir con su funcién principal. Es por este motivo que
la distintividad debe ser un requisito obligatorio para que se constituya cualquier

derecho sobre una marca.

Sobre el requisito de la representacion gréafica, del primer parrafo del articulo en
mencion puede observarse que el mismo no pareciera formar parte de la definicion de
marca®; sin embargo, es un requisito esencial que la norma ha establecido para que un
signo pueda constituirse como tal; por este motivo, es necesario determinar si este
requisito es indispensable o no para que la marca pueda cumplir con su funcién

principal, que es la de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado.

Debe precisarse que originalmente en la Decision 85 se establecia, en su articulo
56, que podian registrarse como marcas los signos que fueran novedosos, visibles y
suficientemente distintivos. Es decir, bajo el régimen de esta decision (que data de

22 No obstante, debe recordarse que el Tribunal de Justicia de la CAN establecié que:
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacion de

palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos, etc., gue, susceptibles de representacion gréfica, sirvan para

distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique,
valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusion o error acerca del origen o la calidad del producto o
del servicio (Proceso 70-1P-2013, 2013) (El subrayado es mio).

En efecto, queda la duda de si para el Tribunal de Justicia de la CAN la susceptibilidad de representacion

grafica del signo sea parte de la definicion de marca, o solo sea un requisito para su registro.
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1974) era imposible que los sonidos, las texturas, los olores o los sabores pudieran
registrarse como marcas, pues se sefialaba expresamente que el signo debia ser visible.
Esta decision no establecia una definicion exacta de lo que se consideraba como marca,
limitdndose a establecer los requisitos para que un signo se constituyera como tal.
Asimismo, no exigia que el signo fuese susceptible de representacion grafica. En ese
sentido, es necesario sefialar que en el literal b) del articulo 60 y literal d) del articulo
61, se establecia que a la solicitud debia acompafiarse y/o indicarse la descripcion clara
y completa de la marca que se pretendia registrar, y las reproducciones de la marca si

fuera el caso.

Posteriormente, la Decision 85 se derogd por la Decision 311 (1991), cuyo
articulo 71 establecia lo siguiente:
Podran registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente

distintivos y susceptibles de representacion gréafica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o

servicios idénticos o similares de otra persona.

Como puede apreciarse, desde la Decision 311 ya no se exigia que un signo sea
visible para que pudiera registrarse como marca, bastaba con que el signo sea
perceptible (pudiendo serlo a través de otros sentidos). Asimismo, es a partir de esta
decision que se incorporé el requisito de la representacion gréafica; sin embargo, hay
duda sobre si bajo el régimen de esta decision un signo no visible podia constituirse
como marca; pues si bien se elimind el requisito de la visibilidad, no habia una lista
enunciativa que estableciera si algin signo no visible podia constituirse como tal (como
si sucede en la decision actual) y tampoco quedaba claro como un signo no visible

podia ser representado graficamente.

Es importante observar que el segundo parrafo del articulo comentado si definia
a la marca, la cual tampoco incluia a la representacion grafica como parte integrante de
su concepto, sino que en dicho articulo se mencionaba s6lo como un requisito para su

registro.
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Asimismo, es necesario indicar que el literal b) del articulo 76 (bajo
apercibimiento de no ser admitida a tramite) y los literales b) y d) del articulo 77 de la
misma decision, establecia que a la solicitud debia acompafiarse y/o indicarse la
descripcion clara y completa de la marca que se pretendia registrar para objeto de su

publicacién, y la reproduccion de la marca cuando tuviera elementos graficos.

La Decision 311 tuvo corta duracion, y fue derogada por la Decision 313 en
1992. Esta ultima decision no tuvo modificaciones sobre los articulos comentados. De
la misma manera, esta decision fue derogada en 1993 por la Decision 344 (la cual
tampoco tuvo modificaciones sobre las disposiciones comentadas), y fue también

posteriormente derogada por la actual Decision 486.

3.2.1 Requisito de la distintividad

Dado que la funcién principal de la marca es la de identificar y distinguir productos o
servicios en el mercado, el requisito de la distintividad es el mas importante de todo el
sistema marcario. “La distintividad es la cualidad insoslayable que debe presentar todo
signo que pretenda acceder legalmente al registro”( Diego Chijane, 2007, p.29).
Asimismo, esta distintividad debe determinarse segun los bienes que se desea

distinguir.

La distintividad se clasifica en “distintividad intrinseca” y “distintividad
extrinseca”. La primera se relaciona con los elementos que conforman la marca de
acuerdo con los productos o servicios gque se buscan distinguir, esto es el signo en si
mismo considerado en relacion con los bienes para los cuales se va a utilizar; en
cambio, la distintividad extrinseca se relaciona con la distintividad que debe tener una
marca en comparacion con otros signos distintivos ya existentes, para no generar riesgo
de confusién o de asociacién en el consumidor al momento de elegir un producto o

servicio en el mercado.

Vale precisar que muchas de las prohibiciones absolutas contenidas en el
articulo 135 de la Decision 486 se refieren a supuestos en los cuales un signo adoleceria

de distintividad intrinseca; es decir, los signos descriptivos, las formas usuales de los
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productos, los nombres genéricos o técnicos de un producto o servicio, su designacion
comun o usual son supuestos de distintividad intrinseca. De la misma manera, muchas
de las prohibiciones relativas contenidas en el articulo 136 de la misma norma

adolecerian de distintividad extrinseca.

Asimismo, de acuerdo al articulo 134, el signo para constituirse como marca
debera ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Al respecto, debe
aclararse que si bien una marca al momento de solicitar su registro muchas veces no es
usada en el mercado (pues no es necesario el uso de la marca para que un signo sea
registrado, a diferencia de otras legislaciones), y por lo tanto, no distingue ningun
producto o servicio aun, el signo debe tener la potencialidad de poder cumplir con esta

funcién.

Por otro lado, es interesante exponer la diferenciacion que Christian Schmitz
Vaccaro hace sobre el tema. El explica que la distintividad se asocia mas al medio; esto
es, a la marca; mientras que la diferenciacion se enfocaria en el objeto mismo, al
producto. La distintividad poseeria una connotacion juridica mientras que la
diferenciacion seria un concepto mas vinculado al campo del marketing y publicidad
(Schmitz, 2012).

En ese sentido, los competidores buscan diferenciar sus productos y servicios
frente a los de los otros competidores, pero es con la marca que logran ser distinguidos.
Un producto, puediendo ser diferente de los otros ofertados por un competidor, puede
ser copiado por otro, pero la marca es Unica en relacion al producto o servicio para el
cual se utiliza, pues el registro de una marca, como se ha explicado anteriormente, da el
derecho exclusivo a su titular de utilizar la marca, impidiendo que terceros puedan

usarla sin su consentimiento.

Asimismo, este autor nos comenta que esta necesidad de distincién emerge en
los tiempos actuales con una fuerza nunca antes vista, pues el comercio ha
incrementado de manera considerable, teniendo en el mercado un sinumero de
productos idénticos o similares. Por estas razones, los competidores deben hacer que su

marca, como signo distintivo, tenga éxito en el mercado, debiendo quedar plasmada en
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la mente del consumidor para que lo pueda relacionar al bien que distingue (Schmitz,
2012)

En este orden de ideas, los consumidores actualmente se ven invadidos de
infinidad de marcas para poductos y servicios similares, por lo que los competidores
deben utilizar estrategias para que estos signos puedan cumplir con su funcidn
principal, y las otras funciones vistas en el capitulo anterior. Las marcas no
tradicionales no visibles, como los sonidos, olores, las texturas y los sabores, son signos
que actualmente se estan utilizando como una forma innovadora de distinguir los
distintos bienes en el mercado; los empresarios ya no solo utilizan los signos visibles
que son los que tradicionalmente se han usado a lo largo del tiempo para poder

distinguir bienes y servicios en el mercado.

En ese sentido, cabe preguntarse si estos signos no visibles poseen aptitud

distintiva para constituirse como marcas, tal como veremos a continuacion:

a) La aptitud distintiva de un signo sonoro

Hay discusién en doctrina de si los sonidos por si solos pueden cumplir con el requisito
de la distintividad. Tal como nos explica Diego Chijane (2007), los autores en contra
usualmente manifiestan que los consumidores no estarian acostumbrados a percibir los
signos sonoros como marcas, y que éstos solo serian percibidos luego de efectuarse la
compra del producto o servicio; es decir, no cumpliendo con su funcion de informar al
consumidor sobre el origen empresarial del bien ofertado, y no permitiéndole
individualizarlo para que realice una eleccion eficiente (funcion identificadora y
diferenciadora de la marca), por lo que ante cualquier solicitud deberia probarse su
distintividad sobrevenida primero; asimismo, se dice que el signo sonoro para que sea
distintivo debe estar siempre acompafiado de algin elemento visual, y asi poder acceder

a registro (p.490).

Por otro lado, algunos autores argumentan que al solicitarse que un signo acceda
a registro no es necesario que el mismo sea distintivo, sino que tenga aptitud para serlo.

Sobre lo indicado, es menester enfatizar la posicion de Diego Chijane (2007):

61



(...) al solicitarse un signo no es necesario que el mismo sea distintivo, sino que tenga
aptitud para serlo. Asi, es como pensar que una breve expresion musical no tendra
aptitud para individualizar un programa de radio o television o la actividad
radiotelevisiva en si (p.490).

Asimismo, Alberto Casado Cervifio (2009) nos comenta que gran sector de la
doctrina ha acogido el criterio de exigir, ademéas de los requisitos establecidos para
registrar marcas tradicionales, un requisito adicional, que seria la prueba de que el signo
no visual es percibido por los consumidores como medio adecuado para distinguir

bienes en el mercado.

Adicionalmente, es indispensable mencionar que en el Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI, se
ha discutido el tema sobre la distintividad de las marcas sonoras, en la Decimosexta y

Decimoseptima sesion.

Sobre el particular, en la Decimosexta Sesion, en virtud a la informacion
proporcionada por las Oficinas de Propiedad Industrial de varios de los Estados Parte, la
Secretaria elaboré un documento sobre el tratamiento que se le estuvo dando a las
marcas no tradicionales bajo las distintas legislaciones. Con respecto a los signos
sonoros, se indic6 que éstos podian ser de dos tipos: i) los musicales y, ii) los no
musicales. Con respecto a los primeros, se explicé que estos consisten en sonidos
creados para el fin especifico o bien en sonidos tomados de partituras ya existentes.
Para un mejor entendimiento, es necesario precisar que estos sonidos consisten en
melodias, como por ejemplo, un fragmento de una cancion ya existente, 0 como bien se
indicd, una melodia creada para usarse como marca. Con respecto a los sonidos no
musicales, se sefiald que estos consisten en sonidos creados o bien consistentes en
reproducciones de sonidos que se encuentran en la naturaleza o ruidos, como por
ejemplo, el sonido de un trueno o el rugido de un leén (Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI,
2006).
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Asimismo, un dato importante es que en el cuestionario elaborado por la OMPI
(Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréficas de la OMPI, 2010), 38 de 76 Oficinas de Propiedad Industrial respondieron
que admitian los sonidos musicales; mientras que 28 de 73 oficinas respondieron que
admitian el registro de sonidos no musicales; es decir, menos de la mitad admitia estos

altimos.

Por otra parte, es importante sefialar expresamente lo que se dijo también en esta
sesion:

Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad

intrinseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea més frecuente gue

adquieran su caracter distintivo con el uso y que se empleen en combinacion con otros
tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos
de signos deben ser capaces de operar como marcas (Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas de la OMPI,
2006). (El subrayado es mio).

En cuanto a la Decimoséptima Sesion (Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI, 2007) se analizaron los
principios existentes en el derecho de marcas con relacidon a los nuevos tipos de marcas,
y se sefiald que tanto un tono Unico como sonido cualquiera, y las obras musicales o
teatrales de larga duracidon no suelen percibirse como signos distintivos. Asimismo, se
manifiesto que en virtud al Principio de la Disponibilidad, los sonidos que se consideran
habituales en una rama comercial no pueden registrarse como marcas. Asi se establecio
cuando se sefial6 que:

(...) De acuerdo con el principio de la disponibilidad, los sonidos que se consideran

habituales en una rama comercial y cuya utilizacién es reivindicada por los

comerciantes no se pueden registrar como marcas, como ocurriria con el sonido de

cristales rotos en el sector de los “servicios de reparacion de parabrisas” o con obras
musicales clasicas notoriamente conocidas en el sector de los servicios de “clases de
danza”. Sin embargo, muchos sonidos sin relacion descriptiva particular con los
productos o servicios ofrecidos podrian considerarse aceptables prima facie, como
podria ser el caso del aullido de un lobo en relacion con las bebidas alcohdlicas (OMPI,
2007) (El subrayado es mio).
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En cuanto al regimen comunitario de la Comunidad Andina, que es el que nos
concierne, Baldo Kresalja (2000) manifiesta que no estaria en discusion su capacidad de
distinguir, siendo admitidas por la Decision 486. Asi lo indica cuando sefiala que:

A diferencia de lo que ocurre con las marcas olfativas, préacticamente no existe

discusion en Doctrina respecto de la capacidad de los sonidos para distinguir productos

y servicios. A la indudable capacidad evocativa de que estdn dotados los sonidos, se
suma el extraordinario desarrollo moderno de las comunicaciones que hacen posible su
reproduccion a distancia; ello hace que las empresas lo usen frecuentemente para

distinguir productos y servicios. Asi, es una realidad innegable y comprobable por todos

gue muchas veces nos encontramos frente a melodias, jingles o simples sonidos que,

inconscientemente, nuestras mentes asocian con algun producto o servicio en particular.

Estamos frente a verdaderas marcas. (...). (p.176). (los subrayados son mios).

Pese a lo expuesto, es necesario recalcar que la mayor parte de la doctrina, tanto
nacional, regional como internacional, ya ha admitido que el sonido posee aptitud
distintiva inherente, y que el ser humano es capaz de distinguir infinidad de sonidos a lo
largo de sus vidas, pudiendo diferenciarlos y relacionarlos con ciertos bienes, muy
independientemente a como estén utilizadose usualmente en el comercio. Esto puede
apreciarse en virtud a que actualmente ya existe un nimero considerable de registros de

marcas sonoras en las diversas oficinas de Propiedad Industrial, incluido en el Peru.

b) La aptitud distintiva de un signo tactil

“En este tipo de marcas es la superficie del producto lo que puede dar lugar a su
reconocimiento, por ejemplo por tener la superficie tocada una estructura o textura
especificas y reconocibles (...)” (Decimosexta Sesion del Comité Permanente sobre
Derechos de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas, 2006); asimismo,
se dice que por su naturaleza, el signo tactil no podrd ser separado del bien que
identifica y distingue, pues el consumidor solo puede percibirlo al tocar el producto o
envase; por lo que su difusion en el mercado s6lo podra realizarse cuando los

consumidores puedan estar en contacto directo con el producto.
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Si bien han habido marcas tactiles registradas en diversas Oficinas de Propiedad
Intelectual, no hay muchas posiciones a favor de que los signos tactiles cuenten con
distintividad inherente; muy por el contrario, en la USPTO, que es la Oficina de
Propiedad Industrial que ha tenido mas solicitudes y registros de estos nuevos tipos de
marcas, muchos de estos signos han sido denegados alegando su funcionalidad.
Asimismo, lo que usualmente se ha manifestado es que el signo tactil sélo podria
obtener distintividad sobrevenida, pues la textura de los productos no seria visto como
marca por los consumidores, sino como parte del producto o envase. Adicionalmente,
se dice que el tacto como signo es muy subjetivo, y lo que para el solicitante se

considere distintivo, para otras personas podria no apreciarse de manera similar.

No obstante a lo expuesto, si bien en el Perd no han habido solicitudes ni
registros de estos tipos de marcas, si han habido marcas téctiles registradas dentro de
los Paises Miembros de la CAN, tal como lo veremos méas adelante.

c) Laaptitud distintiva de un signo gustativo

Las marcas gustativas son las marcas no tradicionales no visibles menos aceptadas por
parte de las Oficinas de Propiedad Industrial. Si bien los consumidores, mediante su uso
prologando y constante en el tiempo pueden relacionar el sabor con un producto
especifico, se dice que el gusto por si mismo no posee distintividad inherente, pues es
imposible disociar el sabor con el bien que pretende distinguir, pudiendo solo con su

uso diferenciarse el producto del signo.

Asimismo, se dice que la percepcion de los sabores es subjetiva y variable.
Segun Diego Chijane (2007):

(... ) seindica que la percepcion subjetiva y variable de los sabores imposibilita que

sean registrados como marca. No es posible determinar objetivamente qué es lo que se

reivindica como signo, ya que su aprehension sensorial dependera de distintos factores,

a saber: edad, temperatura, medio ambiente e incluso varia la percepcion de un mismo

sabor a medida que en forma continuada se lo va percibiendo (p.496).

Es interesante sefialar que el sector que se ha visto mas interesado en el registro

de estos tipos de signos es el sector farmacéutico para identificar y distinguir
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medicamentos. Sin embargo, para estos productos (y como para la mayoria de los que
se han solicitado) las Oficinas de Propiedad Industrial argumentan como motivo de
rechazo la funcionalidad del signo. En ese sentido, la USPTO en varias oportunidades
ha sefialado que el consumidor no relacionaria el sabor como marca del producto, sino
como un elemento funcional de este, el cual seria mejorar los sabores desagradables de

los productos farmacéuticos.

La USPTO, sobre la solicitud de registro de un signo gustativo - solicitud N°
76467774 - ha sefialado que “El sabor agradable da una ventaja comparativa al
solicitante respecto de los otros competidores, ya que incrementa la voluntad y
habilidad de los pacientes a la hora de tomarse el farmaco” (como se cito en Lizano y
Pal, 2013 p.122).

En la misma linea, la USPTO en el 2008 rechazo6 el registro de una marca
gustativa que consistia en “el sabor a lavanda, menta, zacate de limén y tomillo” para
distinguir bebidas no alcohdlicas toda vez que el signo funcionaria para mejorar el
sabor de estas bebidas, y permitiria obtener beneficios en la salud de quienes las toman,
otorgandose asi una ventaja competitiva en caso se hubiera concedido el registro del
signo gustativo (como se cito en Lizano y Pal, 2013, p.122).

Por otro lado, el Circuito Federal de los Estados Unidos en el caso Brunswick
Corp.v. British Seagul Ltd. manifesté que “como con cualquier marca el andlisis de

funcionalidad de jure depende si el registro de una caracteristica entorpece o no a la

competencia, y no tanto si la caracteristica contribuye al éxito del producto” (como se

cito en Lizano y Pal, 2013, p.126). (El subrayado es mio).

Adicionalmente, es menester mencionar que la Junta de Juicios y Apelaciones
sobre Marcas de los Estados Unidos (TTAB) ha establecido en diversas oportunidades
cuales serian los criterios utilizados para evaluar si un signo tiene un rol funcional o no
en relacion con el producto que se busca distinguir. En ese sentido, los factores para
determinar la funcionalidad de un signo serian los siguientes: i) la existencia de una
patente de utilidad evidenciando sus ventajas utilitarias; ii) la existencia de materiales

publicitarios en el cual el solicitante del signo promociona sus ventajas utilitarias; iii) la
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disponibilidad del producto con la misma funcién para los competidores y; iv) la
existencia de evidencia que demuestre que el signo comparativamente es un método
mas simple o mas barato para producir el producto. La TTAB hace hincapié en que
basta con que uno de estos factores se produzca para determinar la efectiva

funcionalidad del signo (como se cit6 en Lizano y Pal, 2013, p.126).

Por otra parte, segun Liévano (2013), se dice que la Unica posibilidad para que
un signo gustativo pueda acceder al registro es que el sabor vaya acompafiado de un
signo visual, o que adquiera distintividad sobrevenida, debiéndose exigir para ambos
casos que el sabor sea completamente novedoso y diferente al que habitualmente tienen

los productos para los cuales se desea registrar. (p.33 - 34).

En ese sentido, es necesario precisar que en el Pert no han habido solicitudes ni
registros de estos tipo de marcas; asimismo, tampoco hay indicios de que se hayan

registrado en los demaés Paises Miembros de la CAN.

d) La aptitud distintiva de un signo olfativo
Si bien hay posiciones en contra al registro de los olores como marcas en virtud a su
aptitud distintiva, la posicion que predomina es la contraria. Si se echa un vistazo a la
doctrina puede corroborarse que no se discute a menudo la distintividad de este tipo de
marcas, sino que las discusiones principalmente se han centrado en el requisito de la

representacion grafica del signo olfativo.

En efecto, Gonzalo Ferrero (2009) manifiesta que:
Afortunadamente, hoy por hoy esta muy difundida y aceptada en el mundo
(salvo probablemente en Asia) la nocién de que ciertos olores son
perfectamente registrables (aun cuando la figura genera posiciones encontradas
en la doctrina especializada), y deben gozar de proteccion legal dada su
indiscutible capacidad distintiva. (Ferrero, 2009, p.131-132) (El subrayado es

mio).

Asimismo, José¢ Daniel Liévano Mejia (2013) también nos comenta que ‘el

requisito de la distintividad no ha sido discutido de manera profunda, debido a que el
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debate juridico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de la
representacion grafica.” (p.28).

Sin perjuicio de lo expuesto, sefialaremos las opiniones que sobre la

distintividad de los signos olfativos se han expresado en doctrina.

En principio, se ha manifestado que el olfato del ser humano no estaria lo
suficientemente desarrollado para distinguir gran cantidad de aromas y, por ello, solo
podria diferenciar un nimero muy limitado, hecho que perjudicaria a la libre

competencia en caso se permitiera el registro de signos olfativos como marcas.

En efecto, Diego Chijane (2007) nos explica la denominada Teoria del
Agotamiento, como sigue:

Para determinados productos el olor resulta esencial, por tanto, si un competidor

registrara diversos aromas podria restringirse indebidamente a la competencia. Ademas,

existe una preferencia universal por determinadas fragancias, las que serian

rapidamente apropiadas con los consecuentes perjuicios a la competencia. Asimismo,

como antes se expresara, resulta dificil admitir gue el consumidor distinga los finos

matices diferenciales de dos fragancias similares, por ello, el registro de un aroma

implicaria la monopolizacién de fragancias préximas, reduciéndose considerablemente

la cantidad de aromas disponibles. (Chijane, 2007, p.484 - 485) (El subrayado es mio).

Gonzalo Ferrero (2009), en esta linea, agrega que si partiéramos del hecho de
que la raza humana no tuviera el sentido del olfato completamente desarrollado y solo
pudiera diferenciar un nimero limitado de aromas, el consumidor no podria diferenciar
dos fragancias similares y, ocasionaria, ademas de perjudicar la libre competencia,

presentaciones de acciones por infraccion en grandes cantidades (p.333).

Asimismo, este autor también nos explica que para cierto sector de la doctrina,
los signos olfativos no serian considerados como marcas por parte de los consumidores,
pues para que el olor pudiera cumplir su funcion principal el consumidor deberia tener
acceso al signo antes de realizar la compra, posicion con la que coincide (Ferrero, 2009,
p.334).
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En la misma linea, Diego Chijane (2017) indica que como posicion en contra al
registro de este tipo de signos, se ha manifestado que los olores no serian el medio de
comunicacion habitual de los seres humanos, ni tampoco el medio habitual de
identificacion empleado por los comerciantes, por lo que, el consumidor, a la hora de
identificar productos o servicios, siempre buscara signos denominativos o figurativos.
Ademaés, sefiala que para ciertos autores seria poco probable que el consumidor pueda
acceder al olor previamente a la compra del producto como consecuencia de su
embalaje, por lo que solo podrian percibir el olor si se les proporcionara una muestra (p.
482).

Asimismo, segin Diego Chijane (2007), en doctrina muchas veces se ha dicho
que:

(...)los seres humanos tienen una capacidad muy baja para reconocer los olores e

identificarlos. Dado que para la memoria olfativa “recordar” un olor puede ser posible,

sin embargo, muy poco probable que un aroma sea reconocido e identificado

invariablemente con un producto determinado. Asimismo, se sefiala que, a diferencia

del recuerdo visual, la memoria derivada de la percepcion de olores resulta poco fiable.

También se argumenta que el pablico en general s6lo se encuentra capacitado para
distinguir unos pocos basicos aromas que, al igual que en materia de colores, podrian
catalogarse de primarios. Por este motivo, en la mayoria de los casos el consumidor
incurriria en confusion al ser dificil, o quizas imposible, que pueda distinguir con

claridad las finas gamas y gradaciones de aroma (p.483).

Por otro lado, Gonzalo Ferrero (2009) también nos comenta sobre la
denominada “Doctrina de la Funcionalidad”, segun la cual los signos funcionales no
podrian registrase como marcas, aun en el supuesto de que dichos signos hubieran
adquirido significado secundario, pues los efectos competitivos serian perjudiciales
(p.333-334).

Al respecto, Diego Chijane (2007) sefiala que para ciertos autores los signos
olfativos serian percibidos como elementos ornamentales para hacer mas atractivo el
producto (funcidn decorativa). En ese sentido, nos sefiala que la antes OAMI — llamada

antes asi a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea - sobre la solicitud
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de registro del “aroma de la frambuesa” como marca, indic6 que el consumidor
percibiria este olor como un elemento decorativo destinado a mejorar la presencia del
producto (p. 483).

Por otra parte, el antedicho autor Gonzalo Ferrero (2009) nos habla también
sobre el concepto de genericidad, concepto por el cual no estd permitido registrar una
marca sobre signos frecuentemente utilizados para fabricar un determinado producto
(p.344).

En la misma linea, José Daniel Liévano Mejia (2013) sefiala que:
Con relacién al requisito de la distintividad, no se evidencia mayor problema, pues
como se menciond previamente en este capitulo, simplemente se debe exigir que el olor

del producto sea completamente novedoso, arbitrario, y difiera de manera significativa

al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma categoria en el

mercado ( p.31) (Los subrayados son mios).

De lo expuesto debe resaltarse que para este autor el signo olfativo debe ser
novedoso; sin embargo, es pertinente recordar que de acuerdo al articulo 134 de la
Decision 486, expuesto lineas arriba, no se exige que el signo deba ser novedoso para
que sea registrado como marca, solo que posea aptitud distintiva, y que pueda ser
representado gréaficamente, a diferencia de lo que se establecia en la derogada Decision
85.

Sobre los conceptos de genericidad del signo, la doctrina de la funcionalidad, y
otras prohibiciones, Diego Chijane (2007) también nos explica que:
Ahora bien, de admitirse el registro de los signos in examine, no sera posible la
apropiacion individual de aromas que pudieran reputarse genéricos, descriptivos,
funcionales o de uso comun. Asi, por tratarse del aroma natural del producto, el olor a
chocolate deberia reputarse “genérico” para chocolates. Tampoco han de registrarse
fragancias “descriptivas”, tal es el caso del olor a menta para identificar caramelos de
menta. Deberd rechazarse la inscripcion de fragancias funcionales, como aquellas
destinadas a enmascarar el mal olor natural del producto en cuestion. Y, en altimo

término, tampoco se deberan inscribir aquellos aromas catalogables de uso comun por
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su generalizada utilizacion en el mercado, como lo es el olor a limon en detergentes

para plato (p. 482).

Asimismo, este autor nos explica, coincidiendo con Carlos Ferndndez — Novoa,
que en doctrina se encuentra una clasificacion de aromas en relacion a los productos
para los cuales son aplicados, con la finalidad de determinar si podrian ser registrados

como marcas o no. Esta clasificacion esta dividida en tres categorias:

- Primary scents marks: Estos aromas son aplicados a productos cuya funcion
principal es producir dichos aromas. Este es el caso de los perfumes o los
desodorantes (Chijane, 2017, p.488).

Hay discusion en doctrina de si los aromas de estos productos pueden registrarse
como marcas 0 no, pues como hemos visto y, veremos particularmente en el
caso Chanel N° 5, se dice que el olor no debe derivarse de la propia naturaleza

del producto.

- Secondary scents marks: Estos aromas son aplicados a productos cuya funcion
principal es enmascarar el olor original de los productos. Este es el caso de los
detergentes o jabones. En estos supuestos se estaria en presencia de olores que

cumplirian un rol funcional (Chijane, 2017, p.488).

En ese sentido, de acuerdo a la doctrina de la funcionalidad vista lineas arriba,

es muy probable que estos signos olfativos no puedan registrase como marcas.

- Unique scents marks: Estos aromas son aplicados a productos a los cuales no
interesa si tienen olor o no (Chijane, 2017, p.488). Este es el caso, como

veremos mas adelante, del “aroma a hierba recién cortada para pelotas de tenis”.

Sobre este aspecto, es necesario referirnos a la posicion de Isabel Ramos (2014).
Ella es una de las autoras cuya posicién es que los olores pueden ser distintivos siempre
gue no sean inherentes o caracteristicas naturales de los bienes que pretenden

distinguirse, sino que consistan en elementos afiadidos. Sin embargo, en el caso de los

71



“secondary scents marks” y “primary scents marks”, ella considera que si podrian llegar
a tener la distintividad necesaria para poder constituirse como marcas dependiendo del
grado de originalidad del olor. Asi lo explica cuando establece que:
(...) un olor puede tener caracter distintivo si no es inherente o una caracteristica natural
del producto o servicio, sino que lo afiade para identificarlos y es reconocido por el

publico como indicador del origen empresarial.

(..)

De tal manera que, en la linea que indicAbamos previamente, el olor propio de un
producto no puede atribuirse en exclusiva, por no concurrir caracter distintivo; pero los

perfumes o jabones de forma destacable dentro de los productos en los que es inherente

el aroma, separandonos del derecho norteamericano, pueden constituir el olor objeto de

proteccion, por la posibilidad (indicada en lineas precedentes) de innovar y crear

aromas lo suficientemente distintivos como para ser registrados como marcas (Ramos,
2014, p.179 y 181) (Los subrayados son mios).

Por otro lado, Maylee Cheilan también sefiala que el olor no debe consistir en un
atributo inherente u olor natural del producto, coincidiendo con Isabel Ramos en que el
olor debe consistir en un elemento extra que se le agrega al producto, debiendo ser un
olor tan caracteristico y peculiar que no pueda ser confundido o relacionado con otro.

Asi lo manifiesta cuando dice que:

Las marcas olfativas son aquellas que estan constituidas por un olor suficientemente

distintivo, el cual debe ser tan caracteristico y particular que no pueda confundirse ni

asociarse con otro.

Son aromas que van mas alla de ser una caracteristica intrinseca del producto o servicio

y para que se consideren como tal, inexorablemente, tienen que afadirle un valor extra a

lo que representen (Cheilan, 2014, p.6). (Los subrayados son mios).

En otro orden de ideas, Diego Chijane (2007) nos explica que en doctrina se ha
manifestado que un signo olfativo podria poseer el grado de distintividad necesaria para
poder ser registrado como marca, y recalca que se ha reconocido que en la mayoria de
casos un signo olfativo puede llegar a ser distintivo como consecuencia de su constante

uso en el mercado, adquiriendo distintividad sobrevenida. De esta manera, se indica que
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mientras el consumidor méas acceso tenga al olor, y pueda con este identificar

productos, el signo adquirird mayor distintividad (p.479).

En linea similar, José Daniel Liévano Mejia (2003) considera que un olor no
posee distintividad inherente, s6lo puede poseer distintividad sobrevenida, recalcando
que un olor so6lo podria diferenciar un producto mas no identificarlo con su origen

empresarial. (p.29)

En efecto, José Daniel Liévano Mejia (2003) nos indica dos situaciones en las
cuales un olor si podria cumplir con el requisito de la distintividad para que pueda ser
registrado como marca:

e Cuando el olor es completamente novedoso Yy su utilizacién no es usual al que
normalmente se emplea para la comercializacion de los productos que busca
distinguir con el signo olfativo. Asimismo, debe estar acompafiado con un
elemento denominativo o figurativo, pues el olor sélo permitira al consumidor
diferenciar los productos en el mercado, mientras que el signo denominativo o
figurativo permitira a los consumidores identificar a los productos con su origen
empresarial.

e Cuando el olor adquiere distintividad sobrevenida, configurandose el significado
secundario o “secondary meaning”. En este supuesto, el olor del producto
también debe ser novedoso y diferir del olor que normalmente se usa para
dichos productos (p.29).

En este mismo orden de ideas, la Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de
los Estados Unidos de América, que conocio el recurso de apelacion contra una
resolucion expedida por la USPTO, determind que la solicitante habia demostrado que
el signo olfativo que pretendia registrar como marca habia adquirido distintividad, pues
era la Unica que comercializaba dichos productos con aroma en el mercado, y el olor no
era inherente o natural a los productos que comercializaba; asimismo, en la publicidad,
la solicitante habia recalcado esta caracteristica aportada a los productos, indicando que
los consumidores y distribuidores habian llegado a conocerla por distribuir dichos

productos con determinado aroma (como se cité en Ramos, 2014, p.176).
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Bajo otros argumentos, Diego Chijane (2007) sefiala que para cierta parte de la
doctrina un olor para que sea distintivo debe ser objetivo; es decir, tener sus
caracteristicas completamente definidas para saber su ambito de proteccién por el
sistema marcario (p. 483). En ese sentido, indica que “(...) no podra mutar por factores
extrinsecos a él, porque de no ser percibido establemente, mal podria grabarse en la
mente del consumidor y asi desempefiar la funcién distintiva” (Chijane, 2007, p.483).

En efecto, el citado autor Chijane (2007) sefiala que para los autores en contra al
registro de marcas olfativas, los olores variarian a lo largo del tiempo y su percepcion
seria muy subjetiva, toda vez que estos cambiarian dependiendo de la salud, estado
psicolégico, cultura del ser humano, medio ambiente, temperatura, nivel de humedad,
mayor o menor ventilacion, etc. (p.484). En ese sentido, expresa que “debido a sus
moléculas gaseosas, un olor es muy facilmente modificable por la existencia de otros
aromas cercanos o por su interaccion con el propio medio ambiente.” (Chijane, 2007,
p.484).

Por otra parte, Rafael Giménez Camacho (2010) indica que el admitir el registro
de marcas olfativas seria un acto tendiente a la apropiacion de uno de los cinco sentidos

humanos, contrarios a los principios de competencia econdmica (parr.3).

Ahora que ya hemos visto las distintas posiciones en doctrina, es importante

saber como se ha tratado este tema en el seno de la OMPI.

En la Decimosexta Sesion del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2006) se explic6 que en un
Estado Miembro, para realizar los examenes de distintividad de los signos olfativos se

establecieron los siguientes criterios:

e Si el solicitante es la Unica persona que comercializa los bienes afectados;

e Si la fragancia no es un atributo inherente o una caracteristica natural de los
bienes, sino, por el contrario, una caracteristica aportada;

e Si el solicitante ha puesto de relieve y ha dado a conocer la marca olfativa en su

publicidad;
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e Si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de

sus productos han llegado a conocer al solicitante como origen de dichos bienes.

Asimismo, en esta sesion del Comité (OMPI, 2006) se resaltd que en la Oficina
de Marcas de otro Estado Miembro se establecid que el requisito de distintividad del
signo olfativo debia evaluarse como si se tratara de cualquier otra marca y, se indico
que los aromas naturales, de enmascaramiento, los funcionales y comunes de los

productos se habian declarado no aptos para distinguir bienes en el mercado.

En la Decimoséptima sesion del mismo Comité (OMPI, 2007) también se sefial6
que los olores naturales o habituales de los productos, que son necesarios que los otros
comerciantes utilicen, son dificiles de registrar, como el caso del olor a vainilla para
productos de pasteleria o cualquier olor de enmascaramiento. Asimismo, en esta sesion
también se indicé que:

(...) la aplicaciéon de un aroma a un producto que no lo suele tener ofrece muchas mas

posibilidades de ser registrada. Probablemente no seria sencillo registrar este tipo de

marcas y posiblemente se exigirian pruebas de su caracter distintivo adquirido. Se ha
observado que puede ser necesario un nimero considerable de pruebas para determinar

que un aroma funciona como marca (OMPI, 2007).

Asimismo, en este Comité (OMPI, 2007) se hizo referencia a la imposibilidad de
registrar signos funcionales, explicando que éstos seran considerados como tales
cuando sean fundamentales para el uso o el fin al que estd destinado el producto, o si

afecta su costo o calidad.

En efecto, se sefial6 que queda excluido el registro de perfumes, jabones,

detergentes, lociones, y sus similares.

3.2.2 Requisito de la representacion gréafica

El requisito de la representacion grafica, tal como se mencioné anteriormente, si bien
pareciera no formar parte de la definicion de marca, el articulo 134 de la Decision 486
lo exije como requisito para que el signo pueda acceder al registro. En ese sentido, para
un mejor entendimiento del tema, es necesario esclarecer qué significa que un signo sea

susceptible de representacion grafica.
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Sobre el particular, la Real Academia Espafiola (2014) define estos términos de

la siguiente manera:

- Susceptible: “1. adj. Capaz de recibir la accion o el efecto que se expresan a
continuacion. (...)”.

- Representacion: “1.f. Accion o efecto de representar. 2.f. Imagen o idea que
sustituye a la realidad. (...)”.

- Grafico: “l.adj. Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta. 2.adj.
Dicho de una descripcion, de una operacion o de una demostracion: Que se

representa por medio de figuras o signos”.

De lo expuesto puede decirse que para que un signo cumpla con el requisito de
ser susceptible de representacion gréfica, debe ser capaz de representarse por medio de

figuras y signos; es decir, de manera escrita 0 imprensa.

Asi también lo explicé el abogado General Ruiz — Jaramo Coloms, cuando el
Tribunal Federal Aleman de Patentes plantedé ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas cuestiones sobre la representacion grafica de los signos no
visibles, tal como se indica:

Representar graficamente es describir algo usando simbolos susceptibles de ser

dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para

distinguir debe afadirse su capacidad para ser “llevado al papel”; y por consiguiente,

para ser visualmente percibido (como se citd en Fernandez - Novoa, 2004, p.45).

En ese sentido, un signo para poder constituirse como marca, ademas de contar
con aptitud distintiva, debera ser apto para ser graficado mediante lineas, figuras, sea de
manera escrita 0 impresa; es decir, la representacion grafica deberd ser visualmente

perceptible.

Por lo expuesto, cabe preguntarse: ¢si la funcion principal de la marca es
distinguir productos o servicios en el mercado, entonces por que diversas legislaciones,
incluida la Decision 486, exigen como un requisito esencial, ademas de la distintividad,

que el signo sea susceptible de representacion grafica?
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Segin Diego Chijane (2007), este requisito es importante para efectos
registrales, pues es una condicion necesaria que facilita la actividad de registracion para
el examen, publicacién e inscripcion del signo que desea constituirse como marca.
Asimismo, sefiala que el sustento de la exigencia de este requisito es el Principio de
Seguridad Juridica del Sistema Marcario, pues si la marca registrada otorga el derecho
de uso exclusivo a su titular, los terceros deben conocer con precision los limites de ese
derecho, teniendo certeza cudl es el signo que se ha registrado para saber si es

apropiable o no, y no violar los derechos del titular de la marca (p.472-473).

En efecto, se dice que el requisito de la represencion grafica en el proceso de
registro de una marca permite que los terceros que vean afectados sus derechos puedan
oponerse a esa solicitud de registro, asi como también permite que las autoridades
competentes puedan realizar el examen de registrabilidad, y determinar si el signo esta
incurso en algunas de las prohibiciones relativas o absolutas contempladas en las

normas, y para esto necesitan saber especificamente como es el signo.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso
Sieckmann (el cual analizaremos con detenimiento méas adelante) expresé que:

El sistema de registro de marca constituye un elemento esencial de la proteccion de las

mismas que contribuye a la seguridad juridica y a la buena administracion, tanto en el

ambito del Derecho Comunitario como en los diferentes derechos nacionales (Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas, 2002).

Asimismo, Diego Chijane (2007), coincidiendo con Carlos Fernandez — N6voa,
explica que para que el requisito de la representacion grafica cumpla con sus finalidades
principales (la cual es brindar seguridad juridica a los distintos actores), la
representacion grafica debera reunir las siguientes cualidades: i) debera ser gréfica; ii)
debera ser completa, clara y precisa, para saber lo que se esta monopolizando; v iii)
deberd ser facilmente inteligible, para que lo puedan visualizar los que consulten el
registro del signo. Ademas, el mismo autor manifiesta que en los textos legales no se
exige que la comprensién del signo deba ser inmediata (poniendo el ejemplo del

pentagrama, que muchas veces los solicitantes de marcas sonoras presentan a las
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oficinas nacionales competentes para cumplir con el requisito de la representacion

gréafica, y que no se pueden comprender inmediatamente) (p.473).

Es importante mencionar que tanto este autor, como Carlos Fernandez — Novoa
(2004), nos cuentan que en la Unién Europea han habido dos clases de interpretaciones
en cuanto al requisito de la representacion grafica; uno en sentido estricto, y otro en
sentido amplio. En el primero se dice que para que el signo cumpla con ser susceptible
de representacion grafica debe ser autosuficiente; esto es, que por si solo proporcione de
manera directa y precisa la identidad del signo, no bastando con la descripcion verbal,
pues esta no seria una representacion grafica del signo, sino una mera explicacion de los
elementos que lo conforman. En cuanto a la interpretacion en sentido amplio, se dice
que el signo cumple con ser susceptible de representacion grafica bastando presentar
una representacion indirecta, acompafiada de otros medios que la complementen, como
una muestra del olor (en caso de marcas olfativas), o la reproduccién del sonido (en
caso de las marcas sonoras), no formando parte de la solicitud, ni de las publicaciones
oficiales (p.43- 44).

Ahora que ya hemos visto cuales son los argumentos para la exigencia del
requisito de la representacion grafica, veremos cual ha sido el tratamiento legal de este

requisito en cuanto al registro de marcas no tradicionales no visibles.

a) La representacion grafica de un signo sonoro

Cuando se tratd la distintividad del signo sonoro se indic6 que en la Decimosexta sesién
del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (OMPI, 2006) se habia manifestado (de acuerdo a la informacion
proporcionada por las Oficinas de Propiedad Industrial de los Estados Parte,) que estos
signos son de dos clases: los musicales y los no musicales. Esta clasificacion ha tenido
mucha importancia para el registro de estos signos, pues en algunos paises los signos
sonoros no musicales son considerados insuceptibles de representacion gréfica, no
habiéndose hasta el momento encontrado una forma adecuada de cumplir con este

requisito. En realidad la diferencia de estos dos signos es que los sonidos musicales, a
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diferencia de los no musicales, son susceptibles de ser representados mediante
pentagrama.

Para una mejor expocision, procederemos a detallar lo que se ha manifestado en
el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogragraficas de la OMPI sobre el tratamiento de la representacion grafica de los

signos sonoros.

En la Decimosexta Sesion del Comité Permamente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas (OMPI, 2006) se indic6 que el signo
sonoro tenia que representarse graficamente o mediante notacion musical, o bien
descrito con palabras. Asimismo, se manifestd que se podia aportar casetes y discos

compactos.

En cuanto a los signos sonoros no musicales, como el “mugido de una vaca” o el
“sonido de una bocina de automovil” se sefial6 que en la solicitud debia indicarse las
caracteristicas del sonido o su diagrama de frecuencias, y que la banda de sonido debia

registarse en una banda magnetofonica.

Adicionalmente, en este Comité se indicé que en una resolucién judicial se
habia sefialado que el requisito de la representacion grafica para un signo sonoro no se
satisfacia por medio de una descripcidn escrita, mediante una onomatopeya (en el caso
de los signos sonoros no musicales), o identificandolo con una mera secuencia de notas
musicales; sin embargo, se consider6 que el pentagrama dividido en compases que
contuviera, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indicara su
valor relativo, asi como sus accidentes, si satisfacia el requisito de la representacion

grafica.

Sin perjuicio de lo expuesto, es menester sefialar que en esta sesion se indicd, de
acuerdo a la informacion proporcionada por los Estados Parte, que era posible que no
hubiera un método preferido para satisfacer el requisito de la representacion grafica de
los signos sonoros, y que se siguian diversos procedimientos en los distintos sistemas

marcarios.
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En la Decimoséptima Sesion del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas,
Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2007) se manifestdé que para
cumplir con el requisito de la representacion grafica de los signos sonoros musicales se
exigia la notacion musical; asimismo, a diferencia de la sesion anterior, se indic6 que en
una comunicacion se habia sefialado que los solicitantes de estos signos sonoros debian
certificar la exactitud de la notacion musical ante una organizacion competente. En esta
sesion se volvid a reiterar que el sonido debia representarse con un pentagrama dividido
en compases que contuviera, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya

forma indicara su valor relativo, asi como sus accidentes, cuando sea necesario.

Cabe recalcar que pese a que en la sesion anterior se habia manifestado que la
descripcidn escrita no satisfaria el requisito de la representacion grafica, en este Comité
se sefiald lo siguiente:

Ademas de las notas musicales o de una muestra del sonido a veces debera presentarse

una descripcidn escrita del sonido. A fin de ayudar al publico a entender la naturaleza

del signo, la descripcion debera indicar, en la medida de lo posible, las notas, los
instrumentos, la duracién del sonido, el compas/tiempo el volumen y demas
caracteristicas del sonido. Podré exigirse al solicitante que presente una descripcion
escrita del sonido que contenga los detalles de la designacién reivindicada (OMPI,
2007).

Como se expone, en esta sesion indican la necesidad de una descripcion escrita

del sonido, pese a la presentacion de notas musicales o de alguna muestra de sonido.

También, se sefialé que para los sonidos no musicales se exigia la descripcién
escrita del sonido; y en algunos casos los sonogramas. No obstante, se manifesto que en
la Comunidad Europea ya no se admitian los sonogramas, sefialandose ademéas que
otros medios técnicos, como los oscilogramas, espectrogramas o sonogramas podrian
considerarse inadecuados para representar signos sonoros ya que no resultaban

facilmente accesibles o comprensibles por el publico en general.
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Otro dato importante que se manifestdé es que algunas Oficinas de Propiedad
Industrial no admitian la grabacion del sonido como medio para satisfacer el requisito

de la representacion gréafica.

Sobre las publicaciones de las marcas sonoras se indico lo siguiente:
En cuanto a la publicacion de las marcas sonoras, en dos comunicaciones se
sugiere que, a efectos de la publicacion de la reproduccidn del signo, se coloque
en el sitio Web de la Oficina un icono sonoro que ponga a disposicién del
publico la melodia o el sonido de que se trate (OMPI, 2007).

Este punto es importante pues muchos de los conflictos en cuanto a la
aceptacion de la representacion grafica del signo sonoro se sustenta en que para muchos
especialistas, el publico interesado no podria tener una idea clara, completa e inteligible
sobre el signo sonoro registrado o a registrarse, y el hecho de que en las publicaciones
pueda reproducirse el sonido, otorga seguridad tanto a los diversos agentes econémicos

como a las autoridades competentes.

En la Décimoctava Sesion del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2007) se manifestd que para
los sonidos musicales, por lo general, para satisfacer el requisito de la representacion
gréfica, se solia indicar en la solicitud el tipo de marca, y adjuntar las notas musicales
en un pentagrama, complementdndose muchas veces con una descripcion escrita del
sonido. Se precis6 también que en muchos paises exigian la grabacion del sonido en un

casete o CD.

Asimismo, se volvio a precisar que la representacion grafica podia satisfacerse
mediante un pentagrama dividido en compases que contuviera una clave, notas
musicales y silencios cuya forma indicara su valor relativo y, de ser el caso, los
accidentes, determinando el tono y la duracion de las notas, resaltandose que si bien
esta forma de representacion no permitiria percibir el sonido de forma inmediata,

otorgaba la posibilidad de comprender facilmente el sonido.

Vale precisar que en esta sesion se manifesto que:
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(...) Cuando la representacion “grafica” no es un requisito absoluto, se
considera que una grabacion del sonido constituye una representacion adecuada
de la marca. De hecho, se observa que cuando la marca consiste
exclusivamente en un sonido, una fragancia, u otro elemento que no se perciba

con la vista, no se exige al solicitante que presente un dibujo (OMPI, 2007).

En ese sentido, puede apreciarse que en algunos paises no se exige
necesariamente que la representacion sea grafica cuando se trata de una marca no
tradicional no visible, bastando con la reproduccion del signo, como una grabacion en

el caso de signos sonoros.

Por otro lado, sobre los sonidos no musicales se establecio que el requisito podia
satisfacerse mediante una onomatopeya, una descripcion escrita, una grabacion sonora,
una grabacion digital puesta a disposicion en internet o una combinacién de todos estos

métodos.

En la Décimonovena Sesion del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2008) se indic6 que
habitualmente para representar los sonidos musicales, en la solicitud debia indicarse el
tipo de marca y presentar las notas musicales en un pentagrama; y sélo como
complemento a esta solicitud podia mostrarse una descripcion escrita del sonido.
Asimismo, para los sonidos no musicales se manifestd que el requisito de la
representacion grafica podia quedar satisfecho por la onomatopeya, la descripcion
escrita, una grabacion sonora en formato analogico o digital adjunto al formulario de la

solicitud o presentada electrénicamente, o una combinacion de esos métodos.

Ademas, se sefiald que otras alternativas que se habia utilizado para representar
graficamente el sonido era con los oscilogramas, espectrogramas 0 sonogramas,
surgiendo el debate de si estos medios de representacion grafica eran suficientes para

cumplir con esta exigencia.

Un dato importante es que en este Comité, en virtud a la informacién

proporcionada por las distintas Oficinas de Propiedad Industrial de los Estados Parte, la
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Secretaria indico un posible ambito de convergencia entre éstos, el cual se detalla de la
siguiente manera:
Posible &mbito de convergencia N° 7
Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, la representacion de ese tipo

de marca consistente en un sonido musical comprendera una notacién musical en un

pentagrama junto con una descripcion escrita de la marca, en la que se pueda indicar los

instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra caracteristica del sonido en
cuestion. Las Oficinas podran exigir una grabacién analdgica o digital del sonido en un
formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple la presentacion electronica, se

podréa presentar con la solicitud un archivo electronico de sonido.

La representacion de una marca sonora consistente en un sonido no musical consistira en

una_onomatopeya del sonido, una descripcion de palabras o una grabacién sonora

analégica o digital presentada junto con la solicitud. Cuando se contemple la

presentacién electronica, se podra presentar con la solicitud un archivo electronico del
sonido (OMPI, 2008) (El subrayado es mio).

Por otra parte, tanto en la Vigésima Sesién del Comité Permanente sobre
Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2008) y
en el documento de trabajo elaborado por la Secretaria WIPO/S Trad/INF/3 (OMPI,
2009), se establecio lo mismo que en las sesiones indicadas anteriormente,
adicionandose gue en algunas jurisdicciones se consideraria Unicamente a la notacién

musical en un pentagrama como representacion grafica adecuada de la marca sonora.

En resumen, en diversas sesiones del Comité Permanente sobre Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI se ha indicado que
el requisito de la representacion grafica de una marca sonora musical se satisfaria por
medio de un pentagrama. Es discutible si la descripcion escrita de un signo o si su
reproduccion, mediante un casete, cd o algun otro soporte material por si solos podrian
satisfacer este requisito (pues ha quedado claro que puede adjuntarse como
complemento en una solicitud). Asimismo, en cuanto a la representacion grafica de las
marcas sonoras no musicales puede desprenderse que no hay posiciones firmes sobre su
representacion, pudiéndose apreciar que en muchas ocasiones se ha querido representar

por una onomatopeya, una descripcién escrita, un sonograma, un espectrograma, un
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oscilograma, o una combinacién de estos medios, discutiéndose su idoneidad para
cumplir con este requisito, y no aceptandose muchas veces el registro de los signos

sonoros no musicales por no poder cumplir con el requisito de la representacion gréafica.

Para una mejor apreciacion de las posiciones sobre el requisito de la
representacion grafica de una marca sonora, vamos a sefialar los comentarios de

diversos autores al respecto.

Diego Chijane (2007), citando al Tribunal de Justicia de la Union Europea,
sefiala que si bien podria facilmente representarse trozos de musica mediante notas
musicales - una mera sucesién de notas sin ninguna otra precisién - no seria una
representacion clara y precisa, pues no permitirian determinar la tonalidad ni la
duracion de los sonidos que conforman la melodia. Asimismo, sobre la discripcion
escrita, el autor considera que ésta no seria una representacion gréafica, pues solo
permitiria a los interesados formarse una idea del sonido, siendo muy subjetiva su

apreciacion (p.491- 492).

Adicionalmente, sobre las onomatopeyas este autor nos sefiala que “(...) se
considera que entre el sonido real que se pretende imitar fonéticamente y la
onomatopeya tal como se pronuncia, existe un desfasaje, y ello debido a que, a través
del lenguaje humano no se pretende imitar un sonido” (Chijane, 2007, p.492). En ese
sentido, Chijane (2007) nos explica que la onomatopeya variard dependiendo del
idioma, y sefiala como ejemplo el sonido del canto de un gallo, cuya onomatopeya seria
kikeriki, en aleman, kukkokiekuu, en espafiol, kokoriko, en frances, chichirichi, en

ingles, kukeleku, en italiano y en portugués cocorococo (p.492).

En efecto, de acuerdo a lo sefialado por el antedicho autor, el uso de la
onomatopeya no cumpliria el requisito de la representacion grafica por no otorgar una

idea clara y precisa sobre el signo a registrarse.

Por otro lado, en el asunto Shield Mark (el cual veremos mas adelante), el
Tribunal de Justicia de la Union Europea establecié que para que se cumpliera el

requisito de la representacion grafica, la representacion debia ser clara, precisa,
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completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de acuerdo
a los criterios establecidos por el propio Tribunal en el asunto Sieckmaan (como se cit6
en Casado, 2009).

Sobre la descripcion escrita, el antedicho autor nos explica que en la Union
Europea los Organos Competentes han mantenido siempre la posicion, como principio
general, de que ésta no seria una alternativa adecuada para satisfacer el requisito de la
representacion gréafica, y recalca que de acuerdo a lo que el Tribunal de Justicia de la
Union Europea expuso en el caso Shield Mark, la descripcion escrita de un sonido, un
olor y, en general, la de los signos no figurativos, estan llena de subjetividad, condicion

que es enemiga de la precision y de la claridad (como cité Casado, 2009).

Asimismo, sobre las marcas sonoras musicales, tal como se explico
anteriormente, este autor indica que el Tribunal de Justicia de la Union Europea ha
considerado que el pentagrama es adecuado para representar graficamente el sonido, y
precisa que para el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, un pentagrama dividido en
compases y en el que figuran, una clave (sol, fa, do, etc), algunas notas musicales y
silencios cuya forma (redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etc) indica el valor
relativo y las alteraciones (sostenido, bemol, becuadro) puede constituir una
representacion adecuada de las marcas sonoras, pues cumpliria los requisitos que se
derivan de la jurisprudencia del Tribunal; esto es, que la representacion de la marca
debe ser clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva (como se citd Casado, 2009).

En ese sentido, para la Unién Europea la presentacion del pentagrama, con las
caracteristicas mencionadas, era suficiente para cumplir con el requisito de la
representacion grafica de las marcas sonoras musicales. Vale recalcar que este autor
también sefialé que para este derecho comunitario no era necesario presentar un archivo

sonoro, como un cd o casete, u otro medio, para cumplir con este requisito.

Sobre las marcas sonoras no musicales, este autor nos comenta, coincidiendo
con Chijane, que para el Tribunal de Justicia de la Union Europea la onomatopeya no

seria suficiente para cumplir con el requisito de la representacion grafica, e indica que
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podrian percibirse de forma diferente en funcion de los individuos y paises. Ademas,
sefiala que para este organo el sonograma tampoco seria adecuado para satisfacer este
requisito, pues solo lo haria accesible a quienes tuviesen una formacion musical. Sobre
el espectrograma, se indico lo mismo, pues estas representaciones, por si solas, y sin
utilizar otro medios técnicos, no permitirian saber el signo sonoro que se desea registrar
(a diferencia del pentagrama, que no necesita de otros medios técnicos) (como se citd
en Casado, 2009)

Por su parte, Carlos Fernandez - N6voa (2004) - tal como nos explic6 Diego
Chijane — nos comenta que el Abogado General Ruiz - Jarabo Colomer si bien
manifestd que el pentagrama era una representacion que no era inteligible por todos,
también recalco que no habia motivo para exigir que la percepcion sea inmediata (como

se citd en Fernandez- Novoa, 2004, p.171).

En efecto, el Abogado General Ruiz — Jarabo Colomer sefial6 que el solfeo -
técnica destinada a cantar los textos musicales, no es dominado por la generalidad de
los destinatarios del signo, pero permite que, con la lectura de la partitura por una
persona versada, los legos lleguen a aprehender el signo sonoro sin riesgo de confusion
sobre su identidad (Como se cit6 en Fernandez- N6voa, 2004, p.171).

En otra linea, es indispensable mencionar que sobre la Decision 486, Baldo
Kresalja (2001) manifiesta que el desarrollo de las comunicaciones hace posible la
reproduccion de los sonidos a larga distancia.

Asimismo, es importante saber que:

Nos adscribimos a la denominada ‘‘proteccion indirecta 0 marca sonora por

conversioén” la conversion del signo sonoro a un signo distinto para que pueda

ser registrado, en contraposicion a proteccion directa 0 marca sonora pura, que

consiste en utilizar y registrar el sonido mismo, es decir, sin representacion

grafica. A veces el pentagrama no es de utilidad (Kresalja, 2001, p. 176) (los

subrayados son mios).

En la misma linea, Gonzalo Ferrero (2009) nos explica que con el desarrollo de

la tecnologia surgieron nuevos tipos de marcas; comenzando a escucharse desde los
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afios 90 de dos tipos de ordenamientos legales: i) el sistema de representacion
descriptivo, y ii) el sistema de representacion grafica. Sobre el particular, sefialé que el
primero fue adoptado por los Estados Unidos bajo el argumento de que las marcas
distinguen e identifican un producto o servicio a través del audio y no por medios
visuales y, en ese sentido, no requeria presentarse un dibujo en la solicitud de registro

de marca, bastando un simple espécimen del signo y la prueba de su uso (p.329 — 330).

En este orden de ideas, nuestro sistema de marcas se ha acogido al sistema de
representacion gréafica, o tal como lo expone Baldo Kresalja, a la proteccion indirecta o
marca sonora por conversion. En ese sentido, no bastaria con la reproduccion del sonido
en un casete, CD u otro soporte material para cumplir el requisito de la representacion
grafica, sino con una representacion que pueda ser escrita 0 expresada en papel; es

decir, que necesariamente sea grafica y, por ende, visible.
b) La representacion grafica de un signo tactil

Como se explicd anteriormente, la marca téctil es aquel signo que buscar distinguir
productos o servicios a través del sentido del tacto. Hay muchas posiciones a favor y en
contra de si estos nuevos tipos de marcas pueden registrase o no como tal. En ese
sentido, la discusién de la representacion grafica del signo tactil no ha hecho esperarse
desde su aparicion.

Sobre el particular, el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI, en sus diversas sesiones, ha

sefialado lo siguiente:

e En la Decimosexta Sesion de este Comité (OMPI, 2006) se sefialé que para
cumplir el requisito de la representacion grafica se necesitaba la impresion del
signo en relieve, siguiendo el procedimiento de escritura del sistema braille.
Asimismo, se indicd que en una solicitud de registro de marca, el solicitante
ademés de adjuntar la reproduccion del signo, sefiald el tipo y la descripcion
detallada de la marca.

e En la Decimoséptima Sesion del mismo Comité (OMPI, 2007) se manifestd que
los Estados Partes que permiten el registro de marcas tactiles han adoptado vias
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ligeramente distintas para cumplir con el requisito de la representacion grafica.
En efecto, en un caso, el solicitante ademés de representar el signo como se
indico en la sesion Decimosexta, tuvo que adjuntar un dibujo de la marca, asi
como describirla en la solicitud. Asimismo, al igual que en el caso de las marcas
sonoras, se sefiald que los Estados Partes de la Union Europea aplicaban los
criterios del caso Sieckmann para analizar si determinada representacion

cumplia con el requisito de la representacion grafica o no.

e En la Decimonovena Sesion del Comité (OMPI, 2008) la Secretaria, de acuerdo a
la informacién proporcionada por los Estados Partes, manifestdé que el posible
ambito de convergencia entre estos sobre el requisito de la representacion

gréfica de la marca fue el siguiente:

Posible ambito de convergencia N° 10

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de textura o tactil, la
representacion de ese tipo de marcas consistird en una descripcion detallada por
escrito de la marca. Cabe considerar si la Oficina deberia exigir alguna forma
de representacion gréfica si los elementos proporcionados no son suficientes

para determinar la naturaleza y las caracteristicas de la marca (OMPI, 2008).

e Asimismo, tanto en la Vigésima Sesion del Comité (OMPI, 2008) y en el
Documento OMPI WIPO/STrad/INF/3 (OMPI, 2009) la Secretaria indico que no
pudo hallar un &mbito de convergencia respecto al requisito de la representacion
grafica del signo tactil. Asimismo, se sefial6 que en algunos Estados
consideraban a la descripcion escrita un medio apto para representar
graficamente este tipo de signos, y que otros, por el contrario, habian
establecido que este medio no era adecuado para cumplir con el requisito de la

representacion grafica.

En este orden de ideas, se encuentra latente la discusion sobre cuél seria el
medio idéneo para cumplir con el requisito de la representacion grafica de una marca
tactil, no habiendo uniformidad en doctrina si es mediante una descripcion escrita, su
reproduccion mediante el sistema braille y/o adjuntando un dibujo de la marca que

desea registrarse.
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c) La representacion grafica de un signo gustativo

Sobre el requisito de la representacion gréfica de una marca gustativa también se ha
discutido mucho si puede o no cumplir con este requisito. Asimismo, a las marcas
gustativas se le ha tratado de dar un tratamiento similar a las marcas olfativas (como lo

trataremos en el siguiente apartado).

En efecto, es necesario sefialar que el Comité Permanente sobre Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2006) también ha
tratado este tema en su Decimosexta Sesion. Al respecto, en dicha sesion se comentd
que en un caso el requisito de la representacion gréfica del signo gustativo se habia
satisfecho mediante una descripcion escrita, indicando el tipo de marca en la solicitud.
Asimismo, es en esta primera sesion sobre el tema de marcas no tradicionales que se
dijo que los examenes de registrabilidad de las marcas gustativas podian realizarse
siguiendo los mismos criterios utilizados para los signos olfativos, sefialando ademas

que este tipo de marcas solo podian corresponder a productos y no a servicios.

En la Decimoséptima Sesion del mismo Comite (OMPI, 2007) se establecié que
para evaluar si el signo gustativo cumplia o no con el requisito de la representacion
gréfica, al igual que en el caso de otros signos no visibles, los Organos Competentes de
la Unién Europea utilizaban los criterios establecidos en el caso Sieckmann (caso que
por su importancia, analizaremos mas adelante). Por otro lado, se indic6 que un
Tribunal Nacional habia dictaminado que: “si bien una indicacion como “la marca
consiste en el siguiente sabor: el sabor artificial de fresa” puede considerarse una
representacion grafica accesible e inteligible para el publico, dicha indicacion no
cumpliria los criterios de precision y de objetividad”. También, es importante sefialar
gue una descripcion, de acuerdo a una de las comunicaciones enviadas por los Estados

Parte a la Secretaria, si podria admitirse.

Es importante sefialar que en la Decimonovena Sesion del presente Comité
(OMPI, 2008) se indic6 un posible &mbito de convergencia entre los Estados Partes que

presentaron informacion a la Secretaria, sefialando que la representacion grafica de una
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marca gustativa podria consistir en una descripcion del gusto, debiendo considerarse si
la Oficina Competente debia exigir o no la presentaciéon del espécimen del producto.
Sin embargo, en la Vigésima Sesion del mismo Comité (OMPI, 2008) y en el
documento elaborado por la Secretaria WIPO/S Trad/Inf/3 (2009)- que fueron las
ultimas dos reuniones sobre el tema - no se pudo hallar un posible &mbito de
convergencia respecto a la representacion grafica de estos signos.

d) La representacion grafica de un signo olfativo
Como se sefiald anteriormente, la discusion sobre el registro de signos olfativos, asi
como de las marcas no tradicionales no visibles en general, se ha centrado
principalmente en el requisito de la representacion grafica, pues es dificil pensarse

como puede representarse graficamente un signo no perceptible visualmente.

Sobre el particular, Diego Chijane (2007) nos comenta que parte de la doctrina
estaria a favor de interpretar el requisito de la representacion grafica en sentido amplio,
bajo el argumento de que “(...) el mismo debe interpretarse conforme a la concepcion
moderna de marca, en la que se incluyen diversos tipos de nuevos signos, entre ellos:
colores, sonidos, hologramas, olores y otros capaces de desempefiar la funcion de marca
en el mercado” (Chijane, 2007, p.479 - 480) (El subrayado es mio).

Asimismo, Chijane (2007) nos explica que para cierto sector de la doctrina a
favor del registro de signos olfativos, la descripcion escrita si permitiria cumplir con el
requisito de la representacion gréfica, al igual que las técnicas de fraccionamiento en las
que se separan los componentes volatiles del olor para identificar cada uno de ellos,
comparandolos con compuestos conocidos, como la cromatografia de gases y la

cromatografia liquida de alto rendimiento (p.480).

Adicionalmente, en doctrina también se ha indicado que: “(...) en la industria

del perfume, desde largo tiempo, se viene utilizando un Iéxico profesional que permite

distinguir _matices de un aroma por ligeras variaciones en la descripcion verbal”
(Chijane, 2007, p.481) (El subrayado es mio)
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En ese sentido, puede decirse que hay cierta parte de la doctrina que considera
posible representar graficamente el olor mediante la descripcién verbal; sin embargo,
debe precisarse que muchos son de la opinion que a este medio de identificacion
deberia acompariarse con la muestra fisica del olor, a efectos de una mejor
identificacion del signo que pretende distinguirse, pudiendo esta muestra renovarse

periddicamente.

Por otra parte, este autor también nos explica que otro sector de la doctrina veria
imposible que estos signos cumplan el requisito de la representacién gréfica, sefialando
que: “El principal obstaculo contra el registro de signos olfativos, consiste en la

imposibilidad de ser representados graficamente, no existiendo al dia de hoy medios

idoneos que cumplan fehacientemente dicho requisito formal” (Chijane, 2007, p.485)

(el subrayado es mio).

Sobre las técnicas de fraccionamiento, Diego Chijane (2007) nos comenta que
este sector en contra considera que este medio no seria fiable para representar
graficamente el olor, pues muchos de sus componentes, al estar presentes en cantidades
minimas, no serian detectados, y la presencia de cualquier compuesto podria variar la

percepcion global del olor (p.485).

Por otro lado, en la revista de la OMPI de febrero 2009 (OMPI, 2009), se indicd
que el aroma debia representarse graficamente, porque la muestra fisica perderia sus
propiedades con el transcurso del tiempo. Asimismo, sobre adjuntar la formula quimica
del olor como medio para satisfacer el requisito de la representacion gréfica, se
manifestd que ésta solo representaria la sustancia mas no el olor y, por otro lado, se
indico que la descripcion verbal debia ser exacta, sin generar confusion. Es decir, se
repitié lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el caso

Sieckmann (caso que veremos con mayor detenimiento mas adelante).

Ademas, sobre el antedicho caso Sieckmann, Majumdar y Al han manifestado
que la percepcion de las marcas olfativas y gustativas puede variar, produciendo
confusion entre los consumidores, y han precisado que se trata de una dificultad

practica y no juridica (como se cit6 en Ramos, 2014, p.168).
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Por su parte, Isabel Ramos (2014) considera que el signo olfativo podria
renovarse cada cierto tiempo, en caso se presentara como muestra fisica para satisfacer
el requisito de la representacion grafica. Asimismo, sobre la formula quimica, admite
que no todo el que acceda a ella podré identificar el aroma; sin embargo, compara esta
situacion con la complicada informacion que se acompafia en las solicitudes y registros
de patentes de invencion, manifestando que de la misma manera no todos los usuarios

entienden y no es obstaculo para su registro (p.170).

Como puede apreciarse, son mas las dificultades que se generan sobre la
representacion grafica de las marcas olfativas, que por su aptitud distintiva. Asimismo,
la doctrina que estaria en contra desdefiaria todo lo manifestado por la doctrina a favor.
Sin embargo, se han propuesto alternativas para que un signo olfativo pueda llegar a

representarse graficamente.

En efecto, Isabel Ramos (2014) nos sefiala algunas alternativas. En primer lugar,
nos comenta sobre la posibilidad de representar graficamente el aroma mediante
sensores de olfato, mediante el instrumento fox 4000, que al analizar el aroma generaria
un archivo digital. Asimismo, precisa que este sistema deberia ir acompafiado de un
analisis sensorial; es decir, examen de las propiedades organolépticas de un producto
para los Organos sensoriales. En segundo lugar, esta autora nos sefiala también, de
acuerdo al Trademark Manual of Examining Procedure de la USPTO, la posibilidad de
representar graficamente el olor mediante un producto que permita rascar y oler, asi
como un papel hermenéuticamente cerrado como formas de muestras admisibles.
Adicionalmente, también nos habla de la posibilidad de reemplazar el espécimen cada
cinco afos (p.170, 177, 178).

En ese sentido, puede mostrarse que esta autora seria partidaria de representar
graficamente el olor a través de su deposito, inclusive del aroma conjuntamente con el
producto que distingue. Esto se confirma cuando manifiesta que:

(...) incluso puede depositarse en el registro de marcas el propio producto con el fin de

gue en origen sea supervisado por el registrador (0 examinador) en orden a decidir si

concede la marca, y, a su vez, para que pueda ser estudiado por cualquier tercero y
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analizar asi el objeto de proteccion de la marca olfativa (Ramos, Isabel, 2014, p.182).
(El subrayado es mio).

Por otra parte, Luca Escoffier y Arnold Jin (2010), haciendo referencia al
Sistema Marcario Comunitario de la Unidn Europea, consideran que la tUnica forma de
lograr la representacion grafica de un olor es con los progresos tecnoldgicos que habra
en el futuro (p.8) Sin embargo, manifiestan que “mientras pueda ser posible obtener 1)
una muestra duradera y estable que pueda 2) ser facil y objetivamente perceptible por el
publico mediante la consulta de la base de datos publica de la OAMI, no habria razén

para denegar el registro” (Escoffier y Jin, 2010, p.8).

En este orden de ideas, ellos nos comentan que ya existen varias patentes
relacionadas con la emision y almacenamiento en forma electronica de muestras de
olores o fragancias, y consideran que estos progresos tecnoldgicos, para que puedan
adecuadamente representar graficamente un signo olfativo, deben cumplir tres
condiciones:

1) la creacion y amplia difusion de computadoras con dispositivos de emision de olores

o fragancias incorporados;

2) la adopcién de una clasificacién internacional (con categorias bien definidas) de

olores o fragancias con muestras duraderas y estables que sean accesibles en linea:

3) la adopcién por la OAMI de una base de datos donde esas muestras puedan

presentarse junto con la solicitud, almacenarse y ponerse a disposicion del pablico para

futuras busquedas (Escoffier y Jin, 2010, p.8).

Luego de haber visto las distintas posiciones sobre el requisito de la
representacion grafica de los signos olfativos, es necesario remitirnos a lo que en el
Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones

Geograficas se ha manifestado al respecto.
Sobre el particular, en la Decimosexta sesion (OMPI, 2006) se sefialé que

dependiendo de las distintas legislaciones nacionales y regionales, el medio para

satisfacer el requisito de la representacion grafica varia.
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En efecto, se manifestd que en un Estado Miembro no se requeria el dibujo del
signo cuando consistia en un signo no visible, sino que debia presentarse una

descripcion clara y detallada de la marca no visual.

Asimismo, en esta sesion también se indicaron los criterios establecidos en el
caso Sieckmann sobre los medios para representar graficamente un olor, los cuales no
serian mediante una formula quimica, una descripcion, un deposito del signo olfativo, o

una combinacion de estos elementos.

Adicionalmente, se sefialé que no existiria actualmente ninguna clasificacion de
las fragancias aceptadas internacionalmente que permita identificar de modo objetivo y
preciso el aroma por medio de la atribucion de un nombre o codigos especificos, como

los codigos de colores internacionales o con la notacion musical.

En la Decimoséptima sesién del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2007) también se hizo
referencia a los criterios del caso Sieckmann, recalcando en particular que:

(...) el tribunal competente estableci los siguientes criterios para la representacion

grafica en el caso de las fragancias: a) debe ser “precisa” a fin de definir la marca y de

determinar el alcance de proteccion; b) debe ser “clara” tanto para las autoridades como

para el publico; c) debe ser “completa, facilmente accesible e inteligible” en el registro;

d) debe ser “duradera” a lo largo del periodo de vigencia del registro y e) debe ser
“objetiva” a fin de evitar cualquier duda en la identificacion del signo (como se cit6 en
OMPI, 2007) (Los subrayados son mios).

Asimismo, un dato importante que nos da este Comité es que los criterios
recogidos por el caso Sieckmann ha tenido vinculacién para al menos veintisiete (27)

paises y una oficina regional.

Debe precisarse también que en este Comité se sefiald que a consecuencia de los
criterios Sieckmann, se han dejado de registrar marcas olfativas o éstas han sido
denegadas, siendo que hasta la fecha no se ha encontrado un medio adecuado para

cumplir con el requisito de la representacion grafica.
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Adicionalmente, en esta sesion también se hizo referencia a que en un pais
miembro se presentdé una descripcion verbal del signo olfativo, y posteriormente el
especimen del mismo. Ademas, se dijo que “Existe la tendencia a evitar toda referencia
a técnicas cromatograficas y otros métodos altamente especializados para la
identificacion de olores ya que resultarian incomprensibles para una persona normal y
corriente” (OMPI, 2007).

En este orden de ideas, en esta sesion se concluyd que si bien en algunas
legislaciones se permitia el registro de marcas olfativas, 0 no se excluian expresamente,
hasta ahora no se admitian el registro de estos signos, y tampoco se sabia si en el futuro

se podrian reproducir estas marcas por medios electronicos.

En la Decimonovena Sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (OMPI, 2008) se establecid
que la representacion grafica del olor si podria consistir en una descripcién escrita,
precisandose que ésta debia proporcionar la informacion necesaria a una persona
normal y corriente para que logre identificar la marca, debiéndose incluir, por lo

general, la indicacidon del tipo de marca.

Asimismo, sobre el depdsito del espécimen de la marca, se dijo que su registro
podia variar dependiendo de si solo se necesitaba para registrar la marca, o si es que

formaba parte de la solicitud.

Adicionalmente, en esta sesion también se manifestd que “se tiende a evitar las
referencias a los métodos altamente especializados para la identificacién de olores ya

que resultarian incomprensibles para una persona normal y corriente” (OMPI, 2008).

Debe precisarse que en esta sesion se llegd al siguiente posible ambito de
convergencia entre los Estados participantes:

Posible &mbito de convergencia N°8

Con respecto a la solicitud de registro de una marca olfativa, la representacién de este

tipo de marca consistira en una descripcion del olor. Cabe considerar si la Oficina

95



deberia exigir, en el curso del examen, la representacion de un espécimen del producto

al que se aplica el olor (OMPI, 2008) (El subrayado es mio).

Pese a que en esta sesion se llego a este posible ambito de convergencia respecto
a la representacion gréafica del signo olfativo, en la Vigésima sesion (OMPI, 2008), y
también, tal como consta en el documento denominado “La Representacion de Marcas
No Tradicionales Ambitos de Convergencia” preparado por la Secretaria (OMPI, 2009)
este posible &mbito de convergencia entre los Estados miembros cambié por el
siguiente:

Ambito de Convergencia N° 8 Marcas Olfativas

El SCT no pudo hallar un &mbito de convergencia respecto de la representacion de las

marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas podran
representarse mediante una descripcion, mientras que otras consideran que una
descripcion no puede representar de forma adecuada el caracter de ese tipo de marcas.
(El subrayado es mio).

En las Vigésimo primera (2009), Vigésimo segunda (2009) y Vigésimo tercera
(2010) sesion no se dijo nada nuevo respecto a las otras sesiones, reiterando el criterio
sefialado en el caso Sieckmann de que la representacion grafica de la marca debia
cumplir con ser “clara, precisa y completa por si misma, facilmente accesible,
comprensible, duradera y objetiva”; asimismo, se informd que sesenta y ocho (68)
respuestas al cuestionario elaborado por la Secretaria, y respondido por los Estados
Miembros, fueron afirmativas en cuanto la falta de cumplimiento de los requisitos de
percepcion visual y de representacion grafica como motivos de denegacion para el
registro de estos tipos de marcas.

Adicionalmente, en el Grupo de Trabajo encargado del examen de los parrafos 4
a 6 de la Regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
(2010) se establecié que la SCT no pudo determinar un ambito de convergencia

concerniente a la representacion de este tipo de signos.

Bajo este orden de ideas puede verse que en el seno de la OMPI tampoco se ha
establecido el medio adecuado de satisfacer el requisito de la representacion gréafica del

signo olfativo.
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Por lo expuesto, habiéndose analizado el articulo 134 de la Decision 486, y
habiéndose explicado las discusiones existentes sobre los requisitos de distintividad y
de representacion grafica de las marcas no tradicionales no visibles, se considera idoneo
revisar los articulos 135 y 136 de la norma andina, sobre prohibiciones absolutas y

relativas al registro de marcas.

3.2.3 Prohibiciones al registro de marcas no tradicionales no visibles
Los signos sonoros, tactiles, gustativos y olfativos, como toda marca, no deberan
incurrir en las prohibiciones absolutas y relativas de los articulos 135 y 136 de la

Decision 486 expuestos anteriormente para su registro.

Todas las prohibiciones antedichas son necesarias tener en consideracion para
poder registrar un signo como marca, sea este visible o no. Sin embargo, respecto a las

marcas no tradicionales no visibles es necesario hacer énfasis en las siguientes:

e La letra c) del articulo 135 sefiala que no podran registrarse como marcas los
signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de
sus envases, o en formas y caracteristicas impuestas por la naturaleza o funcién

de dicho producto o del servicio del que se trate.

Este extremo del articulo, en principio, estaba previsto solo para las solicitudes
de registro de marcas tridimensionales; sin embargo, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el Proceso 242-1P-2015 establecio:
137. Estos criterios fueron inicialmente concebidos en el contexto de las marcas
tridimensionales pero son igualmente aplicables a la mayoria de tipos de
marcas. En consecuencia, la referencia a “la forma” del producto o de su
envase, contenida en la precitada normativa andina, debe entenderse en sentido

amplio, por el método de la ratio legis. En el caso particular de las marcas

tactiles, “forma” equivale a “‘textura”, asi como en el caso de las marcas
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gustativas significa “sabor” y en las marcas olfativas indicara “olor”, “perfume”

o “fragancia”, por referir algunos tipos de signos no visibles (Tribunal de

Justicia de la CAN, 2015) (El subrayado es mio).
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En este orden de ideas, esta prohibicion también se extiende al registro de
marcas no tradicionales no visibles, no pudiendo registrarse un signo que sea: i)
usual al producto o al envase que lo contiene; ii) impuesto por la naturaleza del

producto o servicio que identifica, o iii) impuesto por su funcion.

En ese sentido, la Decision 486, en armonia con la antedicha interpretacion
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha acogido la
posicion antes vista de que los signos no visibles (incluidos los sabores y
texturas) pueden ser registrados como marcas, siempre que no incurran en estos
supuestos; es decir, y tal como hemos visto al estudiar cada una de las marcas no
tradicionales no visibles (y en lo que se puede desprender que hay uniformidad
en la doctrina), no podran registrarse signos no visibles que sean usuales,
genéricos, funcionales, impuestos por la naturaleza del producto o servicio que

buscan distinguir.

La letra d) del articulo 135 establece que no podran registrarse como marcas los
signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den

ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplica.

Tal como hemos visto, la funcionalidad del signo ha sido uno de los criterios
para la oposicion al registro de estos signos como marcas, por lo que debera
corroborarse que los signos sonoros, tactiles, gustativos y olfativos no incurran

en esta prohibicion.

Vale precisar que el fundamento de esta prohibicion es que el otorgamiento de
un derecho exclusivo sobre un signo funcional, ocasionaria que el titular tenga
una ventaja competitiva frente al resto de competidores, siendo esto dafiino para
la libre competencia. Asimismo, con este articulo también se pretende que los
interesados no se aprovechen de la figura de la marca para extender el derecho
de propiedad intelectual sobre algin producto; es decir, para que no se
aprovechen de las renovaciones indefinidas que se pueden obtener en virtud al

sistema marcario cuando lo correcto seria protegerlo via patente de invencion o
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modelo de utilidad (de ser el caso), los cuales tienen plazos de proteccion

menaores.

e La letra f) del articulo 135 establece que no podran registrarse como marcas los
signos que consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

De su lectura puede desprenderse que es una prohibicion absoluta que solo
corresponde a los signos que esten conformados por un nombre; es decir, que
sean denominativos o mixtos. No cabria la aplicacion de esta prohibicion para la
solicitud de registro de marcas no tradicionales no visibles; pese a que en
doctrina también se ha hecho referencia sobre los signos no visibles genéricos de

un producto o servicio.

En efecto, se considera que para que este extremo del articulo pueda ser
aplicable a los signos no visibles sin inconvenientes deberia cambiarse la

redaccion de la terminacion "nombre” por el de “signos” genéricos.

e El ultimo péarrafo del articulo 135 de la Decisién 486 (2000) sefiala que:
No obstante lo previsto en los literales b), €), f), g) y h), un signo podra ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los

cuales se aplica.

Este extremo del articulo es importante revisar pues no incluye al requisito de la
representacion grafica; es decir, por mas que se demuestre que un signo ha
adquirido distintividad sobrevenida (lo que hace que la marca pueda cumplir con
su funcidn principal), si no cumple con el requisito de la representacion gréafica

no puede registrarse como marca.

3.3 Decreto Legislativo 1075: Examen comparativo entre signos distintivos, y las

marcas no tradicionales no visibles.
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Habiendo revisado los articulos pertinentes a la Decision 486, es menester visualizar
algunos articulos del Decreto Legislativo 1075.

Como se indicé anteriormente, la aptitud distintiva que debe tener un signo para
que pueda acceder al registro se clasifica en “distintividad intrinseca” y “distintividad
extrinseca”, consistiendo la primera en la aptitud distintiva que debe tener una marca en
virtud a los elementos que la conforman, de acuerdo a los productos o servicios para los
cuales se aplican; es decir, por los componentes del signo per se, no debiendo ser
descriptivo, ni genérico, entre otros analizados en el articulo 135 de la Decision 486.
Por otro lado, la distintividad extrinseca se relaciona con la aptitud distintiva que debe
poseer una marca en relacion con otros signos distintivos ya existentes, para no generar
riesgo de confusion o asociacion en el consumidor al momento de elegir un producto o

servicio en el mercado.

Sobre esta Gltima, es necesario precisar que para determinar si una marca posee
distintividad extrinseca, y pueda acceder al registro, las oficinas nacionales competentes
de los Paises Miembros de la CAN deben hacer un examen de registrabilidad y/o en
caso de oposiciones, un examen comparativo entre el signo que se desea registrar como

marca y otros signos distintivos ya registrados.

En ese sentido, en el caso peruano, el Decreto Legislativo 1075 regula del
articulo 45 al 49 la forma en como el INDECOPI debe realizar esta comparacion entre
signos, estableciendo disposiciones generales y especificas para su evaluacién, las
cuales indicaremos a continuacion:

Acrticulo 45.- Determinacion de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y

error al consumidor, la Direccion competente tendra en cuenta, principalmente los

siguientes criterios:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y
con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) el grado de percepcion del consumidor medio;

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o

prestacion, respectivamente;
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d) el cardcter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en

el mercado;y,
e) siel signo es parte de una familia de marcas

Articulo 46.- Signos denominativos

Tratandose de signos denominativos, en adicidn a los criterios sefialados en el articulo

45 de este Decreto Legislativo, se tendré en cuenta lo siguiente:

a) la semejanza gréfotecnica;
b) la semejanza conceptual; y,
c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizara el analisis

sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.

Articulo 47.- Signos figurativos
Tratandose de signos figurativos, en adicién a los criterios sefialados en el articulo 45

de este Decreto Legislativo, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o
parecida.

b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto

Articulo 48.- Signos mixtos

Tratandose de signos mixtos, formados por un denominacion, y un elemento figurativo,

en adicidn a los criterios sefialados en los articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto

legislativo se tendra en cuenta lo siguiente:

a) ladenominacion que acompafia al elemento figurativo;
b) la semejanza conceptual;y,
c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento

grafico, con el objeto de identificar la dimensidn caracteristica del signo

Articulo 49.- Semejanza conceptual

Tratandose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendra en consideracion

la semejanza conceptual. Tratdndose de un signo denominativo y uno mixto, se

tendrén en cuenta los criterios sefialados en los articulos 45 y 47 de este Decreto

Legislativo. Tratdndose de un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta los

criterios sefialados en los articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
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En los tres supuestos serdn igualmente de aplicacion los criterios sefialados en el
articulo 45 del presente Decreto Legislativo. (Decreto legislativo 1075, 2008) (Los
subrayados con mios).

En efecto, de la lectura de estos articulos puede desprenderse que la redaccion y
elaboracion de estos criterios se ha dirigido al examen comparativo entre signos visibles
y no para signos no visibles; es decir, del articulo 46 al 49 claramente se aprecia que
van dirigidos al examen comparativo entre signos denominativos, signos figurativos,

entre signos mixtos, y entre signos figurativos y denominativos.

Respecto al articulo 45, sobre los criterios generales, también puede
desprenderse lo mismo, toda vez que la letra a) establece como criterio “la apreciacion
sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto (...)”. En efecto, se
considera conveniente que para gue este articulo pueda ser aplicable a las marcas no
tradicionales no visibles, deberia cambiarse los terminos “su aspecto en conjunto” (por

referirse solamente a los signos visibles) por “el signo en conjunto”.

Asimismo, se considera que a la letra d) del articulo 45 podria afiadirse el
término ‘“novedoso”, pues si bien la Decision 486 no establece como requisito la
novedad del signo para que pueda registrarse una marca — tal como si lo sefialaba la
derogada Decisiéon 85 — si le da mas distintividad y, por ende mas proteccion a una
marca no tradicional no visible, al igual que una marca de fantasia a un signo visible

(tal como en doctrina se ha hecho referencia).

3.4 Tratados Internacionales de los que el Pera es parte en materia de Propiedad
Intelectual concernientes al Derecho de Marcas, y las marcas no tradicionales no

visibles

3.4.1 Convenio de Paris (1883)

Este convenio ha sido uno de los instrumentos internacionales mas importantes en
materia de Propiedad Intelectual, pues ha sido el primer acuerdo internacional que ha
permitido a los Estados Partes proteger sus derechos sobre la propiedad industrial en

otros Estados Partes. Este convenio fue ratificado por el Pert en el afio 1995.
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Sobre el tema que nos corresponde es necesario indicar que el Convenio de Paris
(1883) senala lo siguiente:

Art.6.- Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion de la misma

marca en diferentes paises:

1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de
comercio serdn determinadas en cada pais de la Union por su legislacion
nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Union en
cualquier pais de la Union no podra ser rehusada o invalidada por el motivo de
que no haya sido depositada, registrada o renovada en el pais de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Unién, serd considerada
como independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union,
comprendiéndose en ello al pais de origen. (el subrayado es mio)

Asimismo, en el letra b) del articulo 6quinquies se establece que:
b) Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podran ser

rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais donde
la proteccion se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente

por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los
productos o la época de produccién, o que hayan llegado a ser usuales en el
lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del comercio del pais
donde la proteccion se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean
capaces de engafar al pablico. Se entiende que una marca no podra ser considerada
contraria al orden puablico por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier
disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicion

misma se refiera al orden publico (Convenio de Paris,1883).

De la lectura al Convenio de Paris puede apreciarse que la norma no sefiala

expresamente lo qué es una marca, ni mucho menos establece qué signos podrian
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constituirse como tal. Estos dos articulos que acabamos de mostrar solo nos indican, en
el caso del articulo 6, que el registro de una marca en un Estado Parte es independiente
al registro de la misma en otro Estado Parte, y en el caso de la letra b) del articulo
6quinquies, cuando una marca podra ser rehuzada o invalidada. Sobre este Gltimo, es
necesario precisar que este articulo sefiala, entre otros, que una marca no podra

registrase cuando esté deprovista de todo caracter distintivo.

En ese sentido, puede apreciarse que esta norma no hace referencia a las marcas
no tradicionales no visibles; sin embargo, tampoco puede desprenderse de su lectura
que una marca no tradicional no pueda constituirse como tal, pues se reitera, no hay
disposiciones que sefialen qué se entiende por marca, 0 qué signos podrian registrarse
como tal. Asimismo, debe acotarse que este tratado no hace referencia al requisito de la

representacion grafica, solo destacAndose la aptitud distintiva que debe tener una marca.

3.4.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC)

Este acuerdo se encuentra en el Anexo 1C del convenio por el que se crea la OMC. Este

instrumento internacional fue ratificado por el Pert en 1995.

Sobre el tema que nos corresponde es necesario mostrar el numeral 1 del
articulo 15 del ADPIC (1994), el cual se muestra a continuacion:

Art.15 Materia objeto de proteccién

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o

combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de

una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como
marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los nimeros, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos signos.
Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro
de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los

Miembros podrén exigir como condicion para el registro que los signos sean

perceptibles visualmente (los subrayados son mios).
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Este acuerdo si es relevante para el correcto estudio de las marcas no
tradicionles no visibles. En primer lugar, a diferencia de lo que se establece en el
Convenio de Paris, en este acuerdo, si bien no se define expresamente lo que es una
marca, puede inferirse su definicion cuando establece que “podra constituir una marca
de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas” (ADPIC,

1994).

Asimismo, este articulo nos indica los signos que pueden registrarse como
marcas, y de su lectura, puede apreciarse que los signos indicados no se encuentran en
una lista taxativa, dejando abierta la posibilidad de registrar méas tipos de signos
(adicionalmente a las palabras y a los elementos figurativos). Esto se evidencia cuando
se establece que: “Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de
comercio, en particular, las palabras (...)” (ADPIC, 1994) (El subrayado es mio).

Es menester sefialar el extremo final del articulo en mencion: “Los Miembros
podréan exigir como condicion para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente” (ADPIC, 1994). En efecto, de la lectura de este extremo del articulo se
desprende que no se prohibe expresamente que los signos no visibles puedan
constituirse como marcas, dejando abierta la posibilidad de su registro. En otras
palabras, el articulo comentado si permite el registro de los signos no visibles, siempre

y cuando las legislaciones de los Estados Partes asi lo permitan.

3.4.3 Acuerdo de Promocién Comercial Perd — EEUU (2006)
Este acuerdo fue firmado en el 2006, y entr6 en vigencia el 01 de febrero de 20009.
Sobre el tema que nos corresponde es necesario indicar que este tratado tiene un
articulo muy importante sobre las marcas no tradicionales no visibles, el cual se muestra
a continuacion:

Articulo 16.2: Marcas:

1. Ninguna Parte requerird, como condiciéon del registro, que los signos sean

perceptibles visiblemente y ninguna Parte podra denegar el registro de una

marca con bhase Unicamente en gue el signo estd compuesto por un sonido o un

olor (Los subrayados son mios).
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En ese sentido, en virtud al Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de
America (muy independientemente de que en la Decision 486 ya se habia dispuesto
previamente el registro de este tipo de marcas), ninguna parte puede exigir como
requisito que el signo sea perceptible visualmente. Asimismo, esta horma recalca que
no podré denegarse una solicitud solo por el hecho de que un signo consista en un olor

0 un sonido.

En este orden de ideas, puede observarse la importancia de las marcas no

tradicionales no visibles en el Acuerdo Comercial entre el Per( y los Estados Unidos.

3.4.4 Tratado sobre el derecho de marcas — TLT (1994).
Este tratado entrd en vigor el 06 de noviembre de 2009 en virtud al Acuerdo Comercial
con EEUU (2006), toda vez que en el numeral 3) del articulo 16.1 del mismo se
establecid expresamente que:

3. Cada parte ratificard o adherira a los siguientes acuerdos hasta el 01 de enero de

2008, o a la entrada en vigor de este Acuerdo, cualquiera gue sea posterior:

(@) el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (1970), y enmendado en
1979;

(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); y

(c) el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales
(Convenio UPOV) (1991) (el subrayado es mio).

En ese sentido, el Per( se adhiri6 a este tratado administrado por la OMPI en el
2009. Sobre el particular, es necesario indicar el numeral 1) del articulo 2 del Tratado
sobre el Derecho de Marcas (1994):

Articulo 2: Marcas a las que se aplica el Tratado

1) [Naturaleza de las marcas]

a) El presente Tratado se aplicara a las marcas que consistan en signos visibles, bien

entendido que sélo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas

tridimensionales estaran obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.
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b) El presente Tratado no se aplicard a los hologramas ni a las marcas que no consistan

en_signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas. (Los

subrayados son mios).

Del articulo indicado se desprende que este tratado no es aplicable a los signos
no visibles. Sin embargo, es necesario mencionarlo pues es un antecedente importante

al Tratado de Singapur, el cual veremos mas adelante.

3.4.5 Acuerdo Comercial entre el Per( y la Union Europea (2010)

El 01 de marzo de 2013 entro en vigencia el Acuerdo Comercial entre el Perd y
la Unidn Europea (2010), que sobre el tema que nos corresponde es importante indicar
el articulo que mostraremos a continuacion:

Art. 203.- Requisitos para el registro

Podra constituir una marca de fabrica o de comercio en el mercado cualquier signo o

combinacion de signos que sean capaces de distinguir las mercancias o servicios de una

empresa de aquellos de otra empresa. Tales signos podran estar constituidos, en
particular, por palabras, incluidas combinaciones de palabras, nombres de persona,
letras, nimeros, elementos figurativos, sonidos y combinaciones de colores, asi como
cualquier combinacion de estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente
capaces de distinguir las mercancias o servicios pertinentes, una Parte podra supeditar
la posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido

mediante su uso. Una Parte podra exigir como condicién para el registro gue los signos

sean perceptibles visualmente” (Los subrayados son mios).

Al igual que el ADPIC, de la lectura de este articulo puede inferirse que la
definicién de lo que es una marca en virtud a este tratado seria la de cualquier signo o
combinacién de signos que sean capaces de distinguir las mercancias o servicios de una
empresa de las de otras. Asimismo, este articulo indica, no taxativamente, los signos
que pueden constituirse como marcas, mencionandose a los signos sonoros. No se
menciona expresamente sobre los deméas signos no visibles, pero deja abierta la

posibilidad de su registro.
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Pese a lo expuesto, en virtud al ultimo parrafo del articulo en mencion, los
paises podran determinar si aceptan como condicion al registro de una marca que el

signo sea perceptible visualmente o no.

3.4.6 Otros tratados internacionales

a) Acuerdo de Asociacion Transpacifico -TPP (2016)

El 04 de febrero de 2016, el Pert suscribié el Acuerdo de Asociacion Transpacifico
(TPP) junto con los paises de Canad4, Estados Unidos de América, Mexico, Chile,
Japon, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda con el fin de
construir un gran blogue econdémico luego de muchos afios de negociacion. Sin
embargo, el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el 23
de enero de 2017 firmd una orden para retirarse del mismo.

Pese a que las expectativas tanto de estos paises, como de los medios, es que ya
no se van a continuar con los planes que se tenian sobre este acuerdo, es necesario
mencionar que en temas de Propiedad Intelectual hubieron capitulos de mucha

controversia.

Sobre el tema que nos corresponde es importante mencionar que en el articulo
18.18 sobre Tipos de Signos Registrables como Marcas se indic6 expresamente lo
siguiente:

Ninguna parte requerird, como condicién para el registro, que el signo sea visualmente

perceptible, ni denegara el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del

gue esta compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte debera realizar los

mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrd requerir una

descripcion concisa y precisa, 0 una representacion grafica, o ambas, de la marca, segin

sea aplicable (Acuerdo de Asociacion Transpacifico-TTP, 2016) (el subrayado es mio).

En ese sentido, de la lectura de este articulo se desprende que el mismo admite
plenamente el registro de signos no visibles como marcas, estableciendo que ninguna
parte requerira como requisito que el signo sea visualmente perceptible. Asimismo, este
articulo permite que no solamente pueda presentarse una representacion grafica del

signo, sino también una descripcion, o una combinacion de dichos medios.
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Debe recalcarse que el antedicho articulo promueve el registro de signos
olfativos como marcas al sefalar que: “(...) cada Parte deberd realizar los mejores

esfuerzos para registrar marcas olfativas” (TTP, 2016).

Cabe precisar que el numeral 2 del articulo 18.7 referido a Acuerdos
Internacionales sefiala de manera expresa lo siguiente:

2. Cada Parte debera ratificar o adherirse a cada uno de los siguientes acuerdos, en caso

de no haberlo hecho todavia, a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para dicha

Parte:

(a) Protocolo de Madrid;

(b) Tratado de Budapest;

(c) Tratado de Singapur;

(d) UPQV 1991,

(e) TODA,y

(f) TOIEF (TTP, 2016) (El subrayado es mio).

Es necesario indicar que en la letra c) del articulo mostrado se encuentra un pie
de pagina en el documento original en el que se sefiala que “una Parte podra satisfacer
las obligaciones en el parrafo 2(a) y 2(c) ratificando o adhiriéndose ya sea al Protocolo
de Madrid o al Tratado de Singapur” (TTP, 2016). Es decir, el Perd podria suscribirse a
cualquiera de los dos tratados para cumplir con lo dispuesto en este articulo.

No vale referirse al Sistema de Madrid en este trabajo por extralimitarse del
tema estudiado; sin embargo, si es menester sefialar el Tratado de Singapur, pues si bien
el Per( no es parte del mismo, si tiene indicaciones sobre las marcas no tradicionales no

visibles que es importante revisar.

b) Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

El Tratado de Singapur es una version actualizada del Tratado sobre el Derecho de
Marcas expuesto lineas arriba. En su articulo 2 establece que este tratado se aplicara a

los signos que puedan registrase como marcas conforme a las legislaciones de los
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paises; en ese sentido, a diferencia del Tratado sobre Derecho de Marcas, este acuerdo

no limita su regulacion a las marcas visibles.

A continuacion mostraremos expresamente los articulos que son importantes

para el estudio de las marcas no tradicionales no visibles:
Articulo 3 Solicitud

1) [Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompafian; tasas]

a) Una Parte Contratante podra exigir que una solicitud contenga algunas o todas las

indicaciones o elementos siguientes:

(...)
ix) al menos una representacion de la marca, segun lo previsto en el Reglamento;

X) cuando proceda, una declaracion, segun lo previsto en el Reglamento, en la que el

solicitante indique el tipo de marca, asi como cualquier requisito especifico aplicable a

ese tipo de marca;” (Los subrayados son mios).

(...)
Acrticulo 5 Fecha de presentacion
1) [Requisitos permitidos]

a) Con sujecion a lo dispuesto en el apartado b) y en el parrafo 2), una Parte
Contratante asignara como fecha de presentacion de la solicitud la fecha en que la
Oficina haya recibido las siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto
en el articulo 8.2):

(..)

iv) una representacion suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita (El

subrayado es mio).

(...)
Articulo 13 Duracion y renovacion del registro

2) [Prohibicion de otros requisitos] Ninguna Parte Contratante podra exigir que se
cumplan requisitos distintos de los mencionados en el parrafo 1), y en el articulo 8

respecto de la peticion de renovacion. En particular, no se podra exigir:
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i) ninguna representacion u otra identificacion de la marca;” (El subrayado es mio)

Asimismo, por ser de gran importancia sobre el tema estudiado, y para una
comprension conjunta del Tratado de Singapur en el tratamiento de las marcas no
tradicionales no visibles, es necesario indicar los numerales 9 y 10 de la Regla 3 del

Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2011):

9) [Marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaracién en el sentido de que la

marca es una marca sonora, la representacion de la marca consistira, a eleccion de la

Oficina, en su notacibn en un pentagrama, 0 en una descripcion del sonido gque

constituye la marca, o en una grabacion anal6gica o digital de ese sonido, o toda

combinacion de lo anterior.

10) [Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora] Cuando la

solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca consiste en un signo no

visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podra exigir una 0 mas

representaciones de la marca, una indicacion del tipo de marca v detalles relativos a la

marca, segun lo disponga la legislacion de esa Parte Contratante”. (Los subrayados son

mios).

Debe apreciarse que los articulos mostrados del Tratado de Singapur se refieren,
en general, a la representacién que se deberd presentar para registrar una marca;
mientras que los articulos mostrados del reglamento nos indican la representacion que

se debera presentar para el registro de marcas no tradicionales no visibles.

En este orden de ideas, es de apreciarse que en los articulos mencionados solo se
exige, sobre la representacion, lo siguiente (para cualquier tipo de marca): i) al menos
una representacion de la marca, ii) una representacion suficientemente clara ; y si se
trata de una marca no visible: i) si es sonido, un pentagrama o una descripcion o una
grabacion analdgica o digital del sonido, o toda combinacién de lo anterior; ii) si es otro
signo no visible, diferente al sonido, una o mas representaciones de la marca, una
indicacion del tipo de marca, y detalles relativos a la marca, segin lo disponga la

legislacion de esa Parte Contratante.

En ese sentido, de la lectura de estos articulos puede visualizarse que ninguno

exige o hace referencia a que la representacién de la marca deba ser grafica (a
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diferencia de lo que si sucede para una marca tridimensional®). Asimismo, el articulo 3,
numeral 1, letra a, x) del Tratado de Singapur nos sefiala que cuando proceda se
requerird una declaracion en la que el solicitante indique el tipo de marca, asi como
cualquier requisito especifico aplicable a este tipo de marca. Es claro que esté ultimo

articulo hace referencia a las marcas no tradicionales no visibles.

3.5 Derecho comparado en el tratamiento de las marcas no tradicionales no
visibles

3.5.1 Colombia

Este pais por ser miembro de la Comunidad Andina también se rige por la Decisién 486

“Regimen Comun Sobre Propiedad Industrial”.

Sobre el tema que nos concierne es interesante sefialar que el 03 de febrero de
2016 la Superintendencia de Industria y Comercio emitié la Resolucion 3718 (2016), en
la cual regulan dos tipos de marcas no tradicionales no visibles que nos interesan: las
marcas sonoras Yy las marcas tactiles. Sobre las primeras, esta Resolucion incorpora el
numeral 1.2.5.13 en el Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, la cual
establece lo siguiente:

1.2.5.13 Marcas Sonoras

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicacion de que se trata de

una marca sonora, la representacion grafica de la marca consistira en:

a) una descripcion del signo por medio de pentagramas, fonogramas o cualquier

otro medio que permita su identificacion, y

b) debera acompariarse un archivo de sonido que soporte la grabacion digital en

formato MP3 de calidad 192 Kbps (los subrayados son mios).

Asimismo, sobre las marcas tactiles es necesario mostrar el numeral 1.2.5.15:
1.2.5.15 Marca tactil o de textura

Cuando la solicitud de registro de una marca contenga la indicacion de que se trata de
una marca tactil o de textura, a efectos de cumplir con el requisito de la representacion

gréfica, el solicitante debera presentar:

23 Regla 3 Detalles relativos a la solicitud.- 4) [Marca tridimensional] a) Cuando la solicitud contenga una
declaracidn en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproduccién de la marca consistira en una
reproduccion gréfica o fotografica bidimensional (Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho
de Marcas, 2011).
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i) una descripcidn clara, precisa y completa de la textura que conforma el signo;

ii) un dibujo tridimensional o fotografia en formato JPG de tamafio maximo de 450 x

450 pixeles y maximo 2MB; vy,

iii) una muestra fisica de la textura que se reivindica, cuyo depdsito y acceso a terceros
seguird las reglas establecidas por el Grupo de Gestion Documental y Recursos Fisicos.
Si se trata de una radicacion en linea, la muestra fisica deberé aportarse posteriormente
como complemento de informacion al expediente.

iv) en caso de no presentarse la muestra fisica, la Superintendencia de Industria y

Comercio requerira al solicitante para que la aporte”. (los subrayados son mios)

En ese sentido, sobre el articulo correspondiente a las marcas sonoras, el
numeral comentado deja abierta la posibilidad de representar graficamente esta marca a
traves de un pentagrama, fonograma o cualquier otro medio que permita su
identificacion; sefialando, ademas, que se deberd acompafiar un archivo de sonido; es
decir, necesariamente tendra que presentarse un soporte material que contenga el sonido

que desea registrarse.

Sobre las marcas tactiles, el numeral correspondiente sefiala que para cumplir
con el requisito de la representacion grafica tendra que presentarse una descripcién
clara, precisa y completa, un dibujo tridimensional o fotografia, y una muestra fisica,

siendo esta Ultima un complemento al expediente.

Debe precisarse que esta norma no hace referencia a las marcas olfativas y

gustativas.
Pese a lo expuesto, a diferencia de lo que sucede en el Peru, que hasta la fecha
no han habido solicitudes de marcas tactiles, olfativas y gustativas, en Colombia si han

habido intentos fallidos de registros de marcas olfativas, y si han logrado registrar

marcas tactiles tal como veremos a continuacion:

a) Casos practicos:

e Marcas sonoras
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La Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, el SIC, a traves de la
Resolucion N° 82327 de fecha 20 de octubre de 2015 deneg0 el registro de una
marca sonora (signo VILLAVO) para distinguir “publicidad y negocios”
(servicios de la clase 35), solicitada por el Instituto de Turismo de Villavicencio.
Esta Autoridad sefiald que el signo sonoro era tan extenso que no lograba definir
una pauta de ejecucion sonora especifica. En ese sentido, se alegd que el signo
carecia de distintividad intrinseca, ya que no lograba identificar en el comercio a
ningun producto o servicio a través de la melodia de larga duracion aportada (de

tres minutos con cuarenta y nueve segundos).

Mediante Resoluciéon N° 030868 de fecha 30 de octubre de 2013 la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedié el registro de
una marca sonora para distinguir servicios de la clase 38, consistentes en
servicios de comunicacidn, servicios que permiten a una persona comunicarse
con otra, servicios de telefonia, radio, television, beeper, informaciones en
materia de comunicaciones, transmision de telecopias, television por cable,
transmision de mensajes e imagenes, transmision via satelite, alquiler de
aparatos de fax, de telecomunicaciones, de transmisién de mensajes de modem,

emisiones radiofonicas y televisadas.

En principio, el solicitante - Orbitel S.A. E.S.P - habia presentado como medio

para representar graficamente el signo sonoro el siguiente pentagrama:

= =
| 1 &
(Fuente: Resolucion N° 030868 del SIC, 2013)
Y la siguiente descripcion: “Marca sonora interpretada con el instrumento

marimba, cuya partitura estda representada Sobre el pentagrama”.

Adicionalmente, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2003 se adjunt6 un
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diskette con la marca sonora solicitada en formato MP3, lograndose de estd

manera cumplir con el requisito de la representacion grafica.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolucion N° 4282
de fecha 23 de febrero de 2007, resolvié conceder el registro de la marca sonora
solicitada por Productos Familia S.A para distinguir productos comprendidos en
la clase 5, consistentes en productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastados,
material para apositos, material para empastar los dientes y para moldes
dentales, desinfectantes, productos para la destruccion de animales dafiinos,

fungicidas, herbicidas

En efecto, en el presente caso el solicitante también utilizé un pentagrama para
representar graficamente el signo sonoro que deseaba registrar, el cual se

muestra a continuacion:

JINGLE NOSOTRAS

(Fuente: Resolucion N° 4282 del SIC, 2007)

Asimismo, también se presentd el audio del signo sonoro.
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Mediante Resolucion N° 7357 de fecha 28 de marzo de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio concedié el registro de una marca
sonora para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
para bebés, emplastos, material para apdsitos, material para empastar los dientes
y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destruccion de
animales dafiinos: fungicidas, herbicidas, de la Clase 5, solicitada por Bayer
Healthcare LLC.

En el presente caso se adjuntd como representacion grafica la siguiente figura:
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(Fuente: Resolucion N° 7357 del SIC, 2006)

Por Resolucion N° 33397 de fecha 30 de noviembre de 2006 Ila
Superintendencia de Industria y Comercio denegd el registro de una marca
sonora para distinguir servicios comprendidos en la clase 36%, solicitada por la
sociedad Allianz Aktiengesellschaft. En este caso se alego que la informacion
auditiva proporcionada era de tal simplicidad que no lograba definir una pauta
de ejecucion sonora especifica. En ese sentido, se concluy6 que el signo carecia

de distintividad intrinseca.

24 Clase 36: Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios. Véase
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.pdf/2ac6ef66-96c8-

4d8b-8656-57d749103fa8.
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Vale precisar que en este caso el solicitante cumplié - segdn el SIC - con el

requisito de la representacién grafica mediante la siguiente figura:

/
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(Fuente: Resolucion N° 33397 del SIC, 2006)

- Mediante Resolucion N° 423 de fecha 20 de enero de 2005, la Superintendencia
de Industria y Comercio resolvié conceder el registro de una marca sonora para
distinguir servicios de la clase 36, consistentes en negocios financieros y

monetarios, seguros; solicitada por el Banco Davivienda S.A.

Para cumplir con el requisito de la representacion gréfica, el solicitante adjuntd

un pentagrama, tal como se muestra a continuacion:
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(Fuente: Resolucién N° 423 del SIC, 2005)

Asimismo, se adjuntd un CD con el audio del signo sonoro.

Por medio de la Resolucion N° 14029 de 22 de junio de 2005, la
Superintendencia de Industria y Comercio resolvié conceder el registro de una
marca sonora para distinguir productos comprendidos en la clase 9, consistentes
en peliculas cinematogréficas, cintas de videos, cassetes de video, discos de
video pregrabados, DVDs y VCDs, cintas de audio, cassetes de audio, y discos
de audio pregrabados, programas de software de computador, software y video

juegos de computador; solicitada por Twentienth Century Fox Film Corporation.

Para representar graficamente el signo sonoro, el solicitante adjunto el siguiente

pentagrama:
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(Fuente: Resolucion N° 14029 del SIC, 2005)




Por medio de la Resolucion N° 42107 del 26 de diciembre de 2002, la
Superintendencia de Industria y Comercio resolvié confirmar la decision
contenida en la Resolucion N° 23313 de 25 de julio de 2002, en la cual se
denego el registro de una marca sonora para distinguir servicios comprendidos
en la Clase 36, consistentes en servicios financieros; servicios de banca y de
crédito; provision de tarjeta de crédito, tarjeta de debito, tarjeta de cargo y
servicios de tarjeta prepago, entre otros; solicitada por la sociedad Mastercard
International Incorpored, por considerar que el signo auditivo se encontraba
incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del articulo 135 de la
Decisidn 486; es decir, por carecer de distintividad.

La Autoridad Nacional Competente de Colombia sefialé que a pesar de que el
signo cumplia con el requisito de la representacion grafica, por su simplicidad
en la estructura musical no era lo suficientemente distintivo. Se aleg6 que el
signo sonoro no contaba con elementos de naturaleza musical (poca duracion)
que permitiera diferenciarlo con otras melodias. Asimismo, es necesario precisar
que en la resolucion impugnada, el SIC manifesté que al valorar auditivamente
la melodia pudo apreciar que no era distintivo, pues dicha melodia era
comunmente utilizada en las tonadas finales de muchas interpretaciones

musicales.

El solicitante en el transcurso del proceso alegd que el signo debia ser distintivo,
y no novedoso, argumentando que un mismo signo podia ser utilizado para
productos o servicios diferentes. En ese sentido, manifesto que:
En el caso que nos ocupa, una marca sonora carece de distintividad si las notas
que la conforman son iguales a las notas que conforman otra marca sonora. Es
mas, es necesario para hablar de carencia de distintividad que las marcas en

cuestion protejan los mismos productos o servicios. (...). ES necesario que

exista una marca sonora igual o similar ya registrada y gue dicha marca sonora

registrada proteja los mismos productos o servicios que pretende proteger la

marca sonora solicitada (Resoluciéon N° 23313 del SIC, 2002) (el subrayado es

mio).

Vale recalcar que se represento graficamente a la marca de la siguiente manera:
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(Fuente: Resolucion N° 23313 del SIC, 2002)

Ademas, en la solicitud se adjunto el cassette en el cual se podia escuchar la

marca auditiva.

Marcas Téctiles

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolucién N° 334
de fecha 6 de enero de 2017, rechazo el registro de una marca tactil, consistente
en una superficie que tenia una textura gruesa, aspera, resistente y rigorosa que
se asemejaba a la textura de la tela tipo jean y que se usaria como sustrato de
encuadernacion de diferentes productos de papeleria, generalmente
rectangulares. La superficie poseia costuras de hilo color amarillo o marrén,
resaltando el pespunte caracteristico de la marca que bordeaba el contorno
rectangular del articulo sobre el cual se aplicaba. Esta marca tactil fue solicitada
para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificacion

Internacional de Niza.

Sobre el particular, es necesario indicar que en la resolucion, sobre el requisito

de la distintividad en una marca tactil, se precisaron las siguientes anotaciones:
(...) la marca tactil o de textura, podria definirse esta como la constituida por
una superficie plasmada en un objeto, su envase, envoltura o empaquetadura,
que al ser percibida por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un

producto e informar acerca de su origen empresarial.

La textura debe estar dotada de tal grado de distintividad, que un consumidor

medio aun con los ojos cerrados pueda individualizar el producto y su origen

empresarial y, por lo tanto, no puede estar conformada por una textura que
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represente ninguna funcionalidad o ventaja técnica, ni hacer referencia directa a

las caracteristicas esenciales de los productos que pretende identificar, so pena

de estar incursa en una causal de irregistrabilidad (los subrayados son mios).

Asimismo, sobre el requisito de la representacion grafica de una marca tactil,
refiriéndose al Proceso 242-1P-2015 (el cual veremos con detenimiento mas
adelante), se establecio lo siguiente:

“(...) En el presente caso, este Tribunal considera pertinente que la Oficina

Nacional Competente exija una 0 mas representaciones de la marca solicitada,

asi como la indicacién del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma.

(..)

Cabe precisar que le atafie a la Oficina Nacional Competente verificar si la
marca tactil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de
representacion grafica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado,
ésta tiene ademas la facultad de exigir documentacion o cualquier otro soporte
material necesario para determinar con exactitud el alcance de la proteccién que

se reivindica. En definitiva, la problematica de la representacion gréfica del

signo a los fines de publicacion (y posibles oposiciones) atafie a la Oficina de

Marcas y no al titular. En este sentido, la Oficina Nacional Competente debera

identificar los medios adecuados para hacer factible la publicacién en los casos

particulares de las marcas tactiles o de textura.

(...) se recomienda admitir representaciones de un signo distintas a las graficas

cuando estas sean mas aptas para identificarlo, siendo suficiente que éste sea

representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al
publico consumidor determinar el objeto exacto de la proteccién conferida al

titular.

(...) El Tribunal considera gue se debe contar con varias representaciones de la

marca, tomadas en perspectivas diferentes y segun distintos métodos y
modalidades. De igual manera, mientras mas representaciones diferentes de una
marca tactil o de textura sean publicadas, se comunicara con mayor precision lo
reivindicado y, en consecuencia, se evitaran futuras controversias relativas a

dicha marca tactil.
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(...) En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que se
entiende por representacion gréafica, siendo necesaria la concurrencia de dos
requisitos: i) la descripcion clara, precisa, y completa del signo, incluyendo un
dibujo tridimensional o fotografia; y ii) muestra fisica de la marca tactil (...)
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015) (los subrayados son mios).

Es necesario precisar que para satisfacer el requisito de la representacion grafica,
en el presente caso el solicitante, ademas de presentar una descripcion de la
marca (tal como se indicd en linas anteriores), adjuntdé una fotografia y una

muestra fisica del signo.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio
denego el registro de la marca tactil, alegando que al analizar conjuntamente la
muestra fisica con la descripcion se constataba una serie de impresiciones e
inconsistencias, concluyendo que este hecho implicaba que la textura aportada
no se encontrara dotada de la capacidad potencial para individualizar y
diferenciar los productos pretendidos de los demas productos y servicios que se
ofrecen en el mercado, impidiendole de esta manera al consumidor adquirir
aquel grado de discernimiento que lo lleve a asociar dichos productos con un
origen empresarial determinado, careciendo la textura solicitada de distintividad

extrinseca concreta.

Como puede observarse, el rechazo al registro de la marca tactil no guarda
coherencia con las precisiones sefialadas en el Proceso 242-1P-2015, ni con la

distintividad extrinseca del signo tactil como erroneamente se sefiala.

Para una mejor ilustracion del presente caso, mostraremos la foto que fue
adjuntada por el solicitante como una forma de cumplir con el requisito de la
representacion grafica (sin olvidar que adicionalmente se adjunt6 la muestra del

signo y su descripcion):
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(Fuente: Resolucion N°334 del SIC, 2017)

Mediante solicitud de fecha 27 de febrero de 2015, la solicitante Diageo Brands
B.V solicito el registro de la marca tactil “Textura Superficie OLD PARR” para

distinguir productos de la clase 33, para bebidas alcoholicas excepto cerverzas.

En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicitd
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretacion prejudicial, la
cual expidio dentro del Proceso 242-1P-2015, visto en el punto anterior,

decisiones determinantes para el registro de marcas no tradicionales no visibles.

A raiz de lo establecido en dicho proceso, el solicitante adjuntd la siguiente

descripcidn escrita de la marca tactil, la cual se muestra a continuacion:
Consiste en una textura (superficie) grabada en relieve de apariencia
craquelada, cuarteada o resquebrajada, creada a partir de la aglomeracién de
formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoria, péntagonos,
romboides y hexagonos, cuyos lados o segmentos de linea miden entre 3y 6
milimetros de longitud, entre 0,08 y 0,5 milimetros de altura y entre 0,1 y 1
milimetros de grosor. Los lados/segmentos de linea y las areas contenidas
dentro de dichos segmentos de linea son lisas. EI material en el que se use esta
textura serd vidrio de color &mbar y se usard en distintos tamafios ( El

subrayado es mio).

Asimismo, a pesar de adjuntar la muestra fisica del signo, el solicitante adjunté

la siguiente fotografia:
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En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio establecio lo
siguiente: 1) sobre el nombre de la marca, consistente en “Textura: superficie
OLD PARR, determind que lo que se analizaria a efectos de determinar el
alcance del derecho no es su nombre, sino la textura, por lo que dicha mencion
era irrelevante en el caso concreto; sin embargo, dicha Oficina decidid
reemplazar la denominacion por “Textura superficie vidrio”, teniendo en cuenta
tanto la descripcion, imagenes y muestra fisica; ii) sobre la descripcion
presentada por el solicitante, manifesto que la referencia al color era irrelevante,
pues la marca téctil es aquella que es apreciada no por el sentido de la vista, sino
al tocarla; iii) sobre la funcionalidad o no del signo tactil, se indic6 que el mismo
no devenia en una forma necesaria dentro del mercado de bebidas alcohdlicas,
como tampoco tenia una ventaja tecnica o funcional, pues no influia en la
capacidad de agarre, ni en las cualidades fisicas ni quimicas de los productos

contenidos o en su empaque.

Por las razones expuestas, en este caso, la Autoridad Nacional Competente de

Colombia decidi6 conceder el registro de la marca tactil.

Marcas olfativas

El 7 de abril de 2010, la sociedad Empresas Publicas de Medellin E.S.P. solicitd
el registro de una marca olfativa para distinguir servicios de la clase 35,
consistentes en publicidad, gestion de negocios comerciales, administracion

comercial, trabajos de oficina.
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Para cumplir con el requisito de la representacion grafica describio al signo

olfativo como “bosque fresco” y presento la siguiente formula:

Férmula Marca Bosque Fresco (olfativa)

COMPUESTO Yo
Acido ciclopenten aceitco. 3 oxo 2 pentil metil ester 21,113
Limoneno 17,013
Dipropilenglicol monoetileter 14,398
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetl 12,668
Linalil iscbutirato 7,833
Crctanal 6,B26
Acido ciclopentaneacetico. 3-oxo 2-pentil metal ester 2,864
[ 73-isopropenil-4, 5-dietiloctahidroinden—4-il} metanol 2,313
1,2 dihidrolinalol 2,203
3 buten 2 on 4-(2,6,6 trimetil 1 ciclohexen 1 il}) 2,000
2 Butanol 3,3" oxybis 1,680
Dietiltalato 1,560
Tonalio 1,500
Acido benzene acetico. 2-fenil etil ester 0,861
7 octen 2 ol 2,6 dimetil 0,848
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil acetato 0,646
2,6 octadienal 3,7 dimetil 0,624
3 ciclohexen 1 carboxaldehido 3,4 dimetil 0,606
2-{43.3-01_:11@#6-01:0-1.2.3.4.4a_5.8a-octahidr‘o naftalen 2 il)
propionaldehido 0,554
Mentol 0,516
1 H indena 2,3.3 a 4,7 a hexahidro 2,2 4 4,7, 7 hexametil 0,485
a-isometil ionona 0,464
Hexanol 0,368
Trazas de impurezas irrelevantes en el analisis. 0,057
TOTAL| 100,00

(Fuente: Resolucion N° 1765 del SIC, 2011)

En este orden de ideas, en primera instancia, la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante resolucién N° 0001765 del 26 de enero de 2011, denegd el
registro de la marca olfativa solicitada, argumentando los criterios recogidos en

el caso Sieckmann, los cuales veremos mas adelante.

Asimismo, esta oficina concluyd que el signo olfativo solicitado a registro
carecia de distintividad intrinseca, toda vez que el olor que podia percibirse no
iba mas alla del comdn de los olores que podian llegar a producir cualquier
producto que se utiliza para publicidad o comercializacion de los servicios de la
clase 35, manifestando ademas que el olor no creaba un concepto nuevo en el
mercado que permitiera a los consumidores identificar su origen empresarial a
partir de la formula, mas adn si se tenia en cuenta que este tipo de servicios no

estarian dotados de aromas.
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En ese sentido, la solicitante presentd recurso de reposicion y, en subsidio, de

apelacion, contra la antedicha resolucion N° 0001765, manifestando lo

siguiente:
Por lo anterior es importante reconocer, que a diferencia de la Decision 344 del
acuerdo de Cartagena, la Decision 486 de la Comunidad Andina, introduce el
reconocimiento de marcas como la olfativa, por lo que a partir de la expedicion
de la misma, es deber de la Superintendencia de Industria y Comercio dar
proteccion a este tipo de signos que dia a dia son mas comunes en el mercado,
dada la importancia que representan los olores para reconocer un producto , un

servicio, o un establecimiento comercial.

(...)

-Ser Susceptible de representacion grafica: Es decir, la posibilidad de transmitir
mediante trazos la descripcion de la marca, por lo que el signo tiene que ser
representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos
perciba, conozca y lo solicite (...). Se debe tener en cuenta que la percepcion
gréafica de los signos puede ser realizada a través de diferentes medios, no solo

el visual, diferente a lo mencionado por la Entidad.

(..)

La Superintendencia de Industria y Comercio en concepto 03087905 del 17 de
Diciembre de 2003, manifestdé que las marcas olfativas, son ‘“aquellas
constituidas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de
representacion grafica (formula quimica)”, haciendo referencia a que el
requisito de registro que implica una representacion grafica del olor se debe

hacer con la formula quimica (...)

Asi mismo, en Colombia, (...) en la pagina web de gobierno en linea, la cual
esta ligada con la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra

claramente que “para Registros de marca de productos y servicios o lema

comercial. (...) Documentos Requeridos (...) para el registro de marca olfativa,

aquella constituida por un olor suficientemente distintivo, se debe adjuntar a la

solicitud la féormula quimica”.
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(...) En este sentido, cabe anotar que carece de toda logica que la norma
contemple un registro de marca la cual es perfectamente perceptible por el
sentido del olfato para después negarla por falta de representacion gréfica,
sentido este que por medio de diferentes estudios se ha dicho que es uno de los
que genera mas recordacion en el ser humano, pues “es 10,000 veces mas
sensible que cualquier otro de nuestros sentidos y el reconocimiento del olor es
inmediato. Otros sentidos similares, como el tacto y el gusto deben viajar por el
cuerpo a través de las neuronas y la espina dorsal antes de llegar al cerebro,
mientras que la respuesta olfatoria es inmediata y se extiende directamente al
cerebro. “Este es el tnico lugar donde nuestro sistema nervioso central esta

directamente expuesto al ambiente” (Von Have, Serene Aromatherapy)

(..)

(...) encontramos que queda claro que para el derecho comunitario Andino, es
una realidad la proteccion de los olores como marca y Se encuentra
expresamente establecido tal como se puede apreciar en el Proceso N° 32-1P-
96, en el cual se manifiesta:

“La representacion grdfica: El Tribunal y la doctrina han considerado
que este requisito no es el de la esencia misma del concepto y de las funciones
que el signo debe cumplir como marca y mas que un requisito de fondo es un

requisito formal para fines registrales.

(...) En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor
son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de
sus similares. Desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo
pueden responder teGricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden

’

reunir el principal requisito exigible de marca: la aptitud diferenciadora”.

De igual forma se debe tener presente que la solicitud de la marca, se hace con
base en un olor que es susceptible de volverse a fabricar o generar por la
férmula quimica que lo compone. Es decir, que al poderse establecer cuéles son
sus componentes y cifrarlos en una férmula quimica Unica, garantiza totalmente
al consumidor final que la marca es irrepetible y que tiene no solo una

representacion grafica sino un elemento de distintividad indiscutible.
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(..)

(...) describiendo detalladamente su formula quimica, la composicion exacta de
esta, la cantidad, de tal manera que de reproducir esta formula el olor que se

obtiene siempre sera el mismo, no abra cambios (...)

(..)

(...) Adicionalmente, si la superintendencia considera que el signo solicitado a
registro no anexo dentro de la solicitud la representacion grafica, debi6 requerir
su presentacién y no esperar a negar el signo. Si un solicitante pretende una
marca mixta y asi lo menciona y no anexa el logo, la Superintendencia de
Industria y Comercio en su estudio de forma requiere para aclaracion y para que
se anexe el logo respectivo, asimismo, si una marca olfativa se presenta sin su

representacion gréfica, se debe requerir para que se subsane presentandola.

La Superintedencia de Industria y Comercio, mediante resolucién N° 20096 del
15 de abril de 2011, deneg6é nuevamente el registro de la marca olfativa,
alegando reiteradamente los criterios recogidos en el caso Sieckmann y, ademas,
manifestando que “(...) La descripcion del olor: Bosque Fresco (...), dado su
generalizacion en el mercado, no logra referir un origen empresarial
determinado, en tanto que puede ser utilizado por multiples empresarios al hacer
referencias a aromas relacionados con ambientes naturales y frescos”

(Resolucion N° 20096 del SIC, 2011).

En ese sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
resolvid, mediante resolucion N° 00014655 del 3 de marzo de 2014, el recurso
de apelacion interpuesto por la solicitante, decidiendo revocar la resolucion
impugnada, indicando que “(...) si bien cumple con el requisito de la
representacion grafica a través de una formula quimica, no resulta ser lo
suficientemente clara y precisa que permita determinar el tipo de olor que se

pretende proteger” (Resolucién N° 14655 del SIC, 2014); asimismo, concluyo
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que el signo solicitado no estaba incurso en ninguna causal de registrabilidad del
articulo 135, letras a) y b), de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, el antedicho despacho otorgd el plazo de sesenta (60) dias a la
solicitante para que cumpla en representar graficamente el signo olfativo,
mediante una descripcion detallada, clara y precisa.

Al respecto, la solicitante, mediante escrito de fecha 9 de abril de 2015, cumplid

con lo solicitado, describiendo el signo olfativo que pretendia registrar de la

siguiente manera:
Olor compuesto por (a) un fondo predominante de caracter citrico, integrado
con (b) un toque destacado de aroma a jazmin y, ¢) de manera complementaria,
notas ligeras consistentes en mezclas de: jazmin con limén, eucalipto con menta
y limoncillo. Evoca un ambiente campestre relacionado con lugares cercanos a
fuentes de agua natural; igualmente, brinda recordacion sobre elementos de
naturaleza pura y viva, generando sensaciones de vitalidad, confort,
tranquilidad y frescura (Resolucion N°90525, 2016).

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolucién N° 90525 del
29 de diciembre de 2016, deneg6 el registro de la marca olfativa solicitada,
alegando nuevamente los criterios recogidos en el caso Sieckmann v,
manifestando ademas que:
La carencia de objetividad se evidencia debido a que la descripciéon aludida
genera una serie de ambigiiedades e indeterminaciones respecto a la fragancia
que se pretende registrar. A ciencia cierta, no es posible determinar de una
manera inequivoca cual es el olor compuesto que se constituye a partir de la
fusion de los aromas citricos, con el jazmin, el limon, el eucalipto, la menta y el

limoncillo.

Por otro lado, la descripcion aportada habla de la evocacion de un ambiente
campestre relacionado con lugares cercanos a fuentes de agua natural,
brindando recordacion sobre elementos de naturaleza pura y viva, generando
sensaciones de vitalidad, confort, tranquilidad y frescura. Todos estos
elementos que se dice evocar la mencionada fragancia, en realidad no gozan de

la claridad requerida para que esta Direccion, como autoridad competente en
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materia de Signos Distintivos, conciba cuél es realmente el aroma del que se
estd hablando. La descripcion de dicha evocacion se encuentra plagada de
apreciaciones totalmente subjetivas, ya que las sensaciones de vitalidad,
confort, tranquilidad y frescura vienen a ser producto de percepciones relativas
que varian de una persona a otra, dependiendo de la sensibilidad particular de
cada uno de los receptores de la fragancia (...).

(...) esta Direccion tampoco logra discernir el verdadero alcance de la
proteccién del olor que se pretende, lo que impide definir realmente el alcance

del eventual derecho que se solicita (Resolucion N°90525, 2016).

En ese sentido, puede apreciarse que en el presente caso tambien fueron
utilizados cabalmente los criterios recogidos en el caso Sieckmann, denegandose
el registro de la marca olfativa solicitada por no cumplir con el requisito de la

representacion grafica.

Asimismo, debe resaltarse que se evidencia una contradiccion en los
argumentos expuestos en primera instancia por la Superintendencia de Industria
y Comercio de Colombia para referirse a la falta de distintividad intrinseca de la
marca olfativa solicitada para registro, pues si bien en un extremo sefialé que
“(...) el olor que se pueda percibir no va mas alla del comun de los olores que
pueden llegar a producir cualquier producto que se utilice para publicidad o
comercializacién (...) por lo que no crea un concepto nuevo (...)”, en el otro
manifestd que “(...) mas aun si se tiene en cuenta que este tipo de servicios no

estan dotados de aromas”.

Es decir, cabe preguntarse como ciertos servicios que no estdn dotados de
ningin aroma, a la vez, resultan ser producidos comdnmente con el signo
olfativo solicitado. Es evidente la incongruencia del antedicho despacho al

momento de evaluar la distintividad de la marca olfativa solicitada.

Por otro lado, vale precisar que no hemos podido ubicar la referencia sobre el
registro de signos olfativos de la pagina web “gobierno en linea”, indicada por la

solicitante; y, sobre el concepto N° 03087905 del 17 de diciembre de 2003,
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puede inferirse que a pesar de tener fecha posterior al caso Sieckmann, parece
que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiere adoptado estos
criterios posteriormente, al no admitir la formula quimica como forma de
representacion grafica de los signos olfativos (tal y como se indicaba en el
concepto N° 03087905).

El 17 de mayo de 2005, Laboratorios Cero S.A. solicito ante la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia el registro de la marca
olfativa “fragancia crema cero” para distinguir productos de la clase 3,
consistentes en cremas antipafaliticas no medicadas, geles, champus, vaselinas,
aceites corporales, protectores labiales, removedores, talcos, asi como
preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones;

perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentifricos.

Para cumplir el requisito de la representacion grafica, la solicitante adjunto a la
solicitud informacién sobre i) el método de elaboracion, ii) la descripcién

olfativa, iii) un cromatograma y, iv) una muestra fisica del olor.

Al respecto, sobre el método de elaboracion, indico lo que se muestra a
continuacion:
FORMULACION
FRAGANCIA CREMA CERO

La fragancia se describe olfativamente como Floriental, Rosa, Violeta,

polvoso, Vainilla, almizclado (soluble en aceite).
Preparacion:
Se coloca en un tanque de maceracion con propilenglicol, en

proporciones iguales las notas de fondo, de corazon y de salida, en el

siguiente orden:
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a. Adicionar las notas de fondo vainilla Madagascar y almizcle blanco,
mezclar hasta aspecto homogéneo.

b. Adicionar las notas de corazén rosa Bulgaria, violeta, Acorde Jazmin,
Heliotropo, mezclando bien.

c. Adicionar las notas de salida bouquet de anis, bouquet de almendras,
bouquet de durazno. Mezclar.

d. Completar volumen con propilenglicol.

e. Filtrar.

f. Envasar. (...)

Asimismo, como descripcion olfativa presento el siguiente gréafico:

 DESCRIPCION OLFATIVA

de : ° Floriental, Rosa, Violeta, Polvoso,
vainiila, Almjzcladd (saluble en ad )

P T (=5 “Rotdd do-maffdd
-2 Bouquet Anisico— |
> quet Almendras.
Bougquet Dum
Notas de cdfazon
Rosa Bulgana=
Vicleta, Hojas —=° .
Acorde Jazmig:
Heliogropo .
Notas de Fohdo —_—
‘Vainilla Madagascar
) mmlz‘::-}p_fapacfj- .

(Fuente: Resolucion N° 11956 del SIC, 2005)
Y el siguiente Cromatograma:

[FIDT A, (20050308 8MARZ001 D)

i J! W]

(Expediente 05 -47625 del SIC, 2005)

En ese sentido, en primera instancia la Division de Signos Distintivos denego el
registro de la marca olfativa solicitada, precisando en la Resolucion N° 011956
(2007) del 30 de abril de 2007 lo siguiente:

(...) es necesario que susceptible de representacion gréfica.
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Requisito impuesto por seguridad juridica, pues el titular de la marca registrada
adquiere como derecho el uso exclusivo de los signos que la forman. Una vez
protegida la marca por la oficina nacional competente, se obtiene el registro

marcario, el cual permite conocer la naturaleza y alcance de los signos, de las

indicaciones y de los simbolos inscritos como marcas, motivos por los cuales se

exige de manera tajante su representacion gréafica.

Decir que un signo es susceptible de representacion gréafica, significa que puede

describirse_mediante el empleo de simbolos que permiten ser plasmados en

papel mediante dibujos, lo cual admite su percepcién visual

La representacion gréfica debe ser comprensible (...) ser completa, clara y

precisa (...).

(...) la formula quimica no representa el olor de la sustancia sino la propia
sustancia (...) pues de solicitarse la formula, lo que realmente se desea proteger
es un producto especifico compuesto por quimicos y determinadas cantidades
de componentes y no un olor determinado. Por su complejidad, se deduce que
pocos serian capaces de descifrar un olor partiendo de la férmula que representa

el producto del cual emana.

(...) un producto es capaz de emitir olores diversos segun su concentracion,
temperatura ambiental o soporte en el que se encuentre, o que no permite que

sea identificado siempre de la misma manera.

El objetivo de la marca es que el consumidor distinga su origen empresarial,
esta finalidad puede cumplirse por cualquiera de los sentidos del ser humano:
vista, oido, tacto, olfato y gusto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
aungue todo mensaje susceptible de aprehension por cualquier sentido puede
llegar a ser un signo apto para identificar ya sea bienes y servicios, la
percepcioén no es la misma con todos los sentidos, pues cada uno de ellos
identificard o percibira el signo de acuerdo a la funcién que tenga. Igualmente

tal percepcion es relativa pues depende del receptor y de su sensibilidad.

134



Un signo que en si mismo no permite su percepcion visual puede constituirse
como marca, siempre que pueda ser objeto de representacion gréfica, en

particular por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa,

completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

El requisito de la representacion gréfica aplicado a los signos olfativos no se
cumple mediante una formula quimica, una descripcion con palabras, el
depdsito de una muestra del olor en cuestion ni una combinacién de las

anteriores posibilidades.
(...) atn de admitirse una muestra de olor que se pretende registrar se
encuentran inconvenientes relativos a su claridad y precision por factores tales

como el paso del tiempo y la volatilidad de sus componentes.

No puede negarse sin embargo que en un momento dado un signo olfativo

pueda ser susceptible de representacion gréfica, ya gue la tecnologia ha venido

desarrollando diversos sistemas para dibujar olores, pero en la actualidad estos

avances presentan dificultades en la expresién visual del signo.

Las anteriores apreciaciones sobre marca olfativa se desarrollaron gracias a las

conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2001 por el Abogado General,

Dr. Ddmaso Ruiz — Jarabe Colomer, en el asunto C-273/00 (Caso Sieckmann)

(...) el signo solicitado carece de representacion gréafica, pues la descripcion
que adjunta el solicitante en el expediente para la produccion de la fragancia es

realmente la formula como se crea o fabrica el producto y debe tenerse en

cuenta gue el aroma gue éste genera es parte del producto mismo.

(...) aunque en un momento dado sea susceptible de ser representado

graficamente el signo, este por si mismo carece de la distintividad intrinseca

que se espera de las marcas, pues el olor que se pueda percibir no vas mas alla

del comin de los olores que puede llegar a producir cualguier producto

cosmético o higiénico comprendido en la clase 3° Internacional, por lo que no

crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores
identificar su origen empresarial a partir de su fragancia, mas adn si se tiene en

cuenta que este tipo de productos usualmente estan dotados de aromas.
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De lo expuesto, debe destacarse que la Superintendencia de Industria y
Comercio en este caso utilizé los criterios recogidos en el caso Sieckmann (el
que veremos mas adelante) para denegar el registro del signo olfativo solicitado.
Asimismo, puede observarse que acogio las teorias i) de que el aroma no puede
ser el producto mismo (tal como lo veremos en el caso Chanel), y que ii) los
denominados “primary scents marks ” y “secondary scents marks” no pueden

ser registrados como marcas.

Posteriormente, Laboratorios Cero S.A presentd recurso de reposicion y/o
apelacién contra la antedicha resolucion, y citando a Alejandro Garcia Urdaneta,
manifesto lo siguiente:
Aunque sea excusable la ignorancia o incapacidad del “fallador”, no puede
tornarse en ‘prueba’ o argumento para negar el registro de una marca olfativa o
sonora. En estos eventos, el operario de registro de propiedad industrial o debe
acceder a lo pedido de plano o debe apoyar su decision en el concepto de
experto o perito. Tal ignorancia o incapacidad no debe convertirse en un medio

para enervar la aplicacion de la ley. Una “alegre opinion” no es prueba (como

se cité en Expediente 05 -47625 del SIC, 2007)

En ese sentido, tal como consta en el Expediente 05 -47625 del SIC (2007), la
solicitante manifestd que habian cumplido con representar graficamente el olor
al presentar un cromatograma y la descripcion olfativa (aunque no sea
entendible por el comdn de los consumidores ni para los operarios
administrativos), y requirié que si el despacho conocia de otra escritura para

representar los olores, se la comunicaran para presentarla.

Asimismo, sobre la posicion del despacho de que “(...) el olor que se puede
percibir no va mas alla del comun de los olores que puede llegar a producir
cualquier producto cosmético o higiénico comprendido en la Clase 3?
Internacional (...)”, la solicitante indic6 que el despacho debia enunciar algunos
productos comunes que necesaria o usualmente se identifiquen con el aroma que
pretendia registrar. Adicionalmente, la solicitante manifesté que los productos

de la clase 3 son con los que mas se competiria en relacién a los olores, por ser
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la clase donde se ubican los perfumes y cosméticos, siendo necesaria su

proteccion.

Sobre los criterios del caso Sieckmann, la solicitante indicé que si bien los
argumentos son respetables, no tienen la fuerza suficiente para derogar o
neutralizar la voluntad del legislador; por lo que correspondia al despacho acatar

dicha voluntad y no la del doctrinante Dr. Damaso Ruiz — Jarabe Colomer.

Ademaés, la solicitante sefialdé que “(...) no por ser un olor “supuesta y
erradamente carente de representacion grafica”, deja de tener el caracter esencial

de una marca LA DISTINTIVIDAD (...)".

En este orden de ideas, tanto la Division de Signos Distintivos (mediante
resolucion N° 26779 del 28 de agosto de 2007) como el Superintendente
Delegado de la Propiedad Industrial (por resolucion N° 17152 del 4 abril 2009)
confirmaron la decision contenida en la resolucion N° 11956 de 30 de abril de
2007.

3.5.2 Ecuador

Este pais por ser también miembro de la Comunidad Andina se rige por la Desicién 486

— Regimen Comun sobre Propiedad Industrial.

En diciembre de 2016 se aprob6 el Codigo Organico de la Economia Social de

los Conocimientos, conocido por el Cadigo Ingenios, el cual regula, entre otros, a la

Propiedad Intelectual. Sobre el derecho marcario, a comparacion de la Decision 486 (en

la cual solo puede inferirse una definicién), define a la marca como cualquier signo que

sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Asimismo, también sefiala

que sélo podran registrase como marcas los signos que sean susceptibles de

representacion grafica.

En efecto, el articulo 359 de la norma comentada sefiala que:
..

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:
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Las palabras o combinacion de palabras;

Las iméagenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Los sonidos, olores y sabores;

Las letras y los nUmeros;
Un color delimitado por una forma o una combinacidn de colores;
La forma de los productos, sus envases o envolturas;

Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;

Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;

Los hologramas; vy,

. Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores (Cdédigo Organico de la Economia Social de los

Conocimientos, 2016) (los subrayados son mios).

De la lectura de este articulo se muestra que a diferencia de la Decision 486, se

establece que tanto los sabores como los signos tactiles, entre otros, podran registrarse

COMO marcas.

a) Casos Practicos

Marca Tactiles

En relacion al caso de registro de la marca tactil para la botella de whisky de
Old Parr en Colombia (analizado en el apartado anterior), es necesario indicar
que la empresa Diageo Brands B.V solicito el registro de la misma previamente
en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), para distinguir

productos de la clase 33 (bebidas alcohdlicas excepto cervezas).

La derogada Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador también exigia como
requisitos para el registro de marcas que el signo sea distintivo y que cumpla
con ser susceptible de representacion grafica, sin indicar como éstos se
satisfarian en el caso de los signos no visibles. Sin embargo, en el presente caso,
el IEPI determin6 que mediante una impresion en relieve, a través de un proceso

de doble impresidn, se cumplia con representar graficamente el signo tactil.
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En efecto, con este medio pudo cumplirse con el requisito de la representacion
grafica y, de manera idénea, con la publicacion de la marca tactil. En ese
sentido, esta impresion en relieve de vidrio craqueado fue publicada en el Diario

Oficial Ecuatoriano.

Sobre el requisito de la distintividad, la Autoridad Nacional Competente no
dudo6 en que este signo tactil cumplia cabalmente con ser apto para distinguir

estos productos en el mercado.

3.5.3 Estados Unidos de América

El sistema marcario de los Estados Unidos de América es diferente al establecido en la
Decision 486 por diferentes razones; en primer lugar, el registro no es constitutivo de
derechos; es decir, la proteccidn de la marca no nace con el registro del signo, sino que
el requisito fundamental para otorgarle proteccion a una marca es con su uso en el
comercio. En segundo lugar, si bien no es necesario registrar una marca para que nazca
su proteccidn, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos — USPTO (por sus
siglas en ingles)- si mantiene categorias de registros. Se cuenta con un Registro Federal,
que protege a las marcas a escala nacional, y un Registro Estatal, que protege a las
marcas al interior de cada estado. Asimismo, se cuenta con un Registro Principal y un
Registro Suplementario; en el primero se registran los signos que cuentan con todos los
requisitos para constituirse como marcas, Yy en el segundo, se registran los signos que
teniendo la capacidad de cumplir con todos los requisitos, aun, por diversas
circunstancias, no han logrado cumplir totalmente con alguno. En este Gltimo registro,
se incluyen los signos que tienen la capacidad de ser distintivos, pero ain no lo logran
completamente. En este sentido, el registro de un signo en el Registro Suplementario no
otorga los mismos derechos que los inscritos en el Registro Principal ( siendo estos mas
amplios). La proteccion que otorga el Registro Suplementario son derechos limitados vy,
recien cuando el signo haya cumplido con todos los requisitos podra registrarse en el

Registro Principal.
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Sobre las marcas no tradicionales no visibles, debe recalcarse que es en este pais
en donde se ha tenido mas éxito en el desarrollo y registro de estas marcas, debido a que
se han desarrollado conceptos como el trade dress®, la distintividad sobrevenida y la
teoria de la funcionalidad; asimismo, la definicion de marca establecida en el Capitulo
15 Seccion 1127 (Lanham Act) del Codigo de los Estados Unidos se ha redactado de
manera amplia, tal como se muestra a continuacion:

El termino marca incluye cualquier palabra, nombre, simbolo, dispositivo, asi como

cualquier combinacion de estos utilizado por una persona que tiene la intencién bona

fide de utilizar en el comercio y aplica para registrarlo en el registro principal
establecido en este capitulo, para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo un
producto Unico, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de
estos bienes, incluso si es desconocido (como se cit6 en Lizano y Pal, 2013, p.49-50) (el

subrayado es mio).

De la lectura de esta definicion puede apreciarse que cualquier signo puede
constituirse como marca siempre que 1) la persona tenga la intencion de usarla en el
comercio e, 2) identifique y distinga sus bienes, de aquellos producidos o vendidos por

otros.

Sobre esta definicion, la Comision de Revision de la Asociacion de Marcas de
los Estados Unidos en 1987, “determiné que los términos ‘simbolo, o dispositivo no
debian ser borrados o restringuidos para impedir el registro de signos como un color,
forma, olor, sonido o configuracion que funciona como marca” (como se citd en Lizano
y Pal, 2013 p.92). Por su parte, Catherine Saez, citando a Sharon Marsh (Ex
Comisionada Adjunta para la politica de analisis de marcas de la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos) nos comenta que “El derecho de marcas de EE.UU. es
lo suficientemente flexible para satisfacer la mayoria de las marcas no tradicionales, y
no se necesitaria ningun cambio de politica para abordar un aumento de registro de
marcas no tradicionales, sostuvo” (como se cit0 en Saez, 2018, parr. 6). Asimismo, la
Corte Suprema de Justicia (1995) en el caso Qualitex indicd, citando a Landes y a

Posner, que “es la habilidad de la marca de distinguir el origen- y no su estatus

% Debe destacarse que en la legislacion norteamericana marcaria se protege lo que se conoce como “trade
dress” y que se refiere a “la imagen total de un producto la cual puede incluir elementos como el tamafio,
la forma, el color o la combinacién de colores, textura, graficos o incluso técnicas de venta.”
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ontoldgico como color, forma, fragancia, palabras o signo- lo que permite que cumpla

con esos propoésitos basicos” (como se cit6 en Lizano y Pal, 2013, p.93).

Por otro lado, puede verse que el requisito de la distintividad también es
fundamental en el Sistema Marcario Estadounidense. Sin embargo, es importante
destacar que se ha considerado mayormente que las marcas no tradicionales no visibles
no cuentan con distintividad inherente, siendo necesario probar distintividad adquirida
mediante su constante uso en el mercado. Por este motivo, los signos no visibles son
comunmente registrados, en principio, en el Registro Suplementario, hasta que el signo
no visible adquiera significado secundario y pueda inscribirse en el Registro Principal.

Respecto al registro de las marcas no tradicionales no visibles, el argumento
principal por el que se han denegado son por sus caracteristicas funcionales, no siendo
posible registrar esta clase de signos ni en el Registro Principal ni el Registro

Suplementario, incluso cuando hayan adquirido distintividad sobrevenida.

Sobre el particular, segun Lizano y Pal (2013) la Corte Suprema de los Estados
Unidos establecio en el caso Qualitex, que un signo es funcional si es inherente para el
producto o servicio que busca distinguir, y pusiera a los competidores en una desventaja

competitiva no ligada a la reputacion del bien al cual se aplica el signo (p.93)

Respecto al requisito de la representacion gréafica, usualmente bastaba con
presentar un dibujo de la marca para que las Autoridades Competentes pudieran evaluar
su registrabilidad y reproducirla en el Diario Oficial. Con el surgimiento de las marcas
no tradicionales no visibles, han tratado de acoplar la exigencia de este requisito a la

naturaleza de estos nuevos tipos de marcas.

En relacion a la descripcion como medio de representacion grafica del signo, la
doctrina en contra ha manifestado que no permitiria establecer de manera objetiva e
individualizada lo que se desea registrar como marca; indicando ademas que no existiria
ninguna normativa que especifique las caracteristicas que deberia cumplir una

descripcion para representar graficamente a las marcas.
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Por otro lado, se ha considerado que el presentar el especimen del signo no
visible en la solicitud de registro ayudaria a representar de manera objetiva el signo,
solo pudiendo estar disponibles en las oficinas de la USPTO, y no pudiendo ser

publicadas en el Diario Oficial.

a) Casos préacticos

e Marcas Gustativas

El registro de marcas gustativas usualmente no han sido aceptadas en los Estados
Unidos de América. En la mayoria de casos se ha considerado que el sabor no posee
distintividad inherente, teniendo que probarse distintividad sobrevenida para que pueda
ser registrado como marca. Asimismo, se ha argumentado que el sabor en los productos
(en especial, los farmacéuticos) representan una caracteristica funcional, con la
finalidad de hacer mas agradable su sabor, siendo perjudicial para la competencia el

registro de estos signos.

Sobre el requisito de la representacion gréfica, la USPTO solo ha requerido la
descripcion de la marca para poder registrar el sabor.

- Mediante Solicitud N° 76467774 N.V. Organon solicitd registrar el sabor a
naranja para distinguir productos farmacéuticos. La USPTO denegd esta
solicitud, argumentando que el sabor a naranja es funcional, ya que hacia que
los productos resultaran méas agradables, otorgandole una ventaja competitiva al

farmaco.

e Marcas Tactiles

Para el afio 2013, Estados Unidos de América era el pais con mayor nimero de marcas
tactiles registradas en el mundo. Sin embargo, también han habido gran cantidad de
denegaciones de solicitudes, siendo los principales fundamentos de rechazo: 1)la falta
de distintividad, 2)la funcionalidad de los signos y que, 3) estos signos no serian
percibidos como marcas, sino como meros elementos decorativos por parte de los

consumidores.
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Sobre la distintividad de estas marcas, mayormente se ha dicho que no poseen
distintividad inherente, y que solo pueden adquirir distintividad mediante su uso
constante en el comercio. Asimismo, se ha establecido que lo que debe ser distintivo es
la sensacion del tacto que se percibe al momento de tocar el producto, y no su
inspeccion visual. También se ha manifestado que el tacto es percibido de manera muy
subjetiva por parte de los consumidores, siendo complicado determinar su aptitud

distintiva.

Sin perjuicio de lo expuesto, es interesante sefialar que para Arturo Ishbak
Gonzélez (2016) “Si las sensaciones son suficientemente distintivas, las marcas tactiles
pueden ser registradas como marcas. Por lo tanto, las marcas tactiles pueden ser
inherentemente distintivas”. En efecto, para este autor las marcas tactiles si pueden
poseer distintividad inherente.

Respecto al requisito de la representacion grafica, la USPTO ha requerido la
descripcion del tacto mas una fotografia del producto. Sin embargo, en un caso
determind que estos medios no eran suficientes, siendo necesario presentar la muestra

fisica del producto en la que se pudiera percibir el signo.

- Enel afio 2004 la USPTO (2004) denegd el registro de tres marcas tactiles, i) la
textura de cristales para botellas (solicitud n°® 76609609), ii) la textura de
cristales para corbatas (solicitud n° 78439597) vy; iii) la textura de
reproducciones de obras de arte igualmente para botellas (solicitud n°
78402600), bajo el argumento de que el consumidor no las percibiria como
marcas sino como metodos de decoracion. Asimismo, sobre el requisito de la
representacion grafica, se establecio que se debia describir el sentido cuyo
registro se solicita, mostrar su publicidad, una fotografia de los bienes, y

describir su naturaleza, finalidad y canales de comercializacion.

- La UPSTO (2004) denego el registro de la marca tactil “la textura rasgunada o
grabada en la parte metalica de una brocha cosmética” (solicitud n°® 85426225),

argumentando que el signo no era inherentemente distintivo, y que no pareceria
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que el signo sea percibido como marca por los consumidores. Adicionalmente,
sobre el requisito de la representacion grafica, establecio que la descripcion no

era lo suficientemente especifica sobre la naturaleza del tacto sensorial.

Dos marcas que fueron registradas con éxito en la USPTO (2005) fueron los
signos consistentes en “una cubierta de terciopelo en la superficie de una botella
de vino” (Registro N° 3155702) y “una envoltura de textura de cuero alrededor
de la superficie media de una botella de vino” (Registro N° 3896100, 2010). La
UPSTO dio la razdn al solicitante cuando sefialaba que era la sensacion del tacto
lo que debia ser distintivo y no su inspeccién visual, ni el examen mental
semantico sobre el significado y la fabricacion de la cubierta de la botella. Sobre
el requisito de representacion gréafica, el solicitante presentd un diagrama con un
dibujo de la botella de vino y lineas punteadas destinadas a mostrar la ubicacién
de la marca en la superficie del producto. La UPSTO consideré que este
diagrama no era suficiente, y solicitd que se presente una muestra fisica de la

botella de vino para que el examinador pudiera sentir la textura.

Sobre la funcionalidad, en cuanto a la cubierta de terciopelo en la superficie de
la botella de vino, la USPTO sefial6 que no era funcional respecto a lo que
contenia en el interior, pues la integridad del liquido era lo mismo con o sin esa

textura.

Marcas sonoras

Sobre el requisito de la representacion grafica de las marcas sonoras, Gonzalo Ferrero

(2009) nos explica que el surgimiento de este tipo de marcas se dio al principio de los

90. En esta década ya se hablaba de dos tipos de ordenamientos legales: i) el sistema de

representacion descriptivo vy, ii) el sistema de representacion gréfica. El sistema de

representacion descriptivo fue adoptado por los Estados Unidos, debido a que el signo

que distinguia el bien era un audio, y se necesitaba la reproduccion para determinar su

distintividad y no un medio visual (p.329-330).

Esta explicacion coincide con la manifestada por Baldo Kresalja Rosello (2001)

cuando indica que la USPTO, para el registro de sonidos no musicales, solicita las
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grabaciones del ruido del signo que se pretende registrar, acompafiada de una

descripcidn escrita del mismo.

Por otro lado, sobre la distintividad de este tipo de marcas, Arturo Ishbak

Gonzélez (2016) sefiala que:

Las marcas sonoras suficientemente distintivas pueden ser reqgistradas en el Registro

Principal sin necesidad de demostrar haber adquirido distintividad, pero los sonidos que

imiten o parezcan sonidos comunes o aquellos a los cuales los consumidores han sido
expuestos en diferentes circunstancias, deben, con el propdsito de ser registrados, estar
acompafiados de pruebas que demuestren que los compradores o futuros compradores

reconocen el sonido y lo asocian con un solo origen.

En ese sentido, puede apreciarse que para este autor los signos sonoros si pueden

poseer distintividad inherente, salvo que imiten o parezcan sonidos comunes, debiendo

los solicitantes, en estos casos, presentar las pruebas sobre su distintividad sobrevenida.

En el afio 2009, la empresa Lucafilms registré el sonido de la respiracion de
Darth Vader. En la solicitud se describid la marca como “ritmica respiracion
humana mecanica creada por la respiracién a través de un regulador de tanque

buceo” para distinguir juguetes, disfraces, merchandaising.

En la USPTO tenemos el Registro N° 73553567 del Rugido de un Ledn de
MGM para distinguir servicios de entretenimiento; el Registro N° 76880750 del
“Doh” de Homero Simpson para entretenimiento; el Registro N° 75332744 del
tono de Intel para distinguir hardware de computadores, sistemas operativos,
entre otros, y el Registro N° 74629287 la fanfarria de Twentieth Century Fox

para entretenimiento, entre otros.

Marcas Olfativas

La compafiia Morrocan Oil solicitd el registro de la marca olfativa descrita
como “una mezcla de almizcle, vainilla, rosa y lavanda” para distinguir
productos para el cabello, siendo admitida, por considerarse que era altamente

distintiva.
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En un principio la USPTO habia denegado la marca olfativa solicitada por
considerar que el aroma tenia un propdsito utilitario, sefialando que para los
productos para el cabello el aroma siempre contribuye a una mejor calidad por
la experiencia sensorial, y que los ingredientes para utilizar la fragancia tenia
beneficios, como por ejemplo, el agua de rosas, que contiene un alto contenido
de nutrientes. En ese sentido, la USPTO indic6 que la funcionalidad afectaba el

costo o la cualidad del producto.

Cabe resaltar que en este caso se hizo hincapié de la necesidad de analizar la
fragancia como un todo y no analizar individualmente los elementos de esta

como criterio para determinar la funcionalidad.

Asimismo, se clasifico a la funcionalidad de dos maneras: 1) la funcionalidad de
facto, y 2) la funcionalidad de iure. La primera podia registrarse y la segunda
no. Tal como explican Ariana Lizano y Afiusca Pal (2013):
La funcionalidad de facto por otro lado es registrable ya que es una
caracteristica de todas las marcas olfativas debido a que contribuyen a la
experiencia sensorial asociada con el producto (Clarke, 2010, Solicitud nimero
77755814)

Tal y como se evidencia en este caso, resulta dificil para la Oficina de Marcas y
Patentes de los Estados Unidos determinar qué tan funcional debe ser una
marca para considerar que es irregistrable, y mas atn para el caso de las marcas
olfativas, en donde esta claro que la fragancia debe cumplir con un cierto grado
de funcionalidad para poder identificar el origen de sus productos, asi como

para diferenciarlos de otros por medio del sentido del olfato (p.102).

Se solicitd registrar ante la USPTO la marca “olor a cereza” para distinguir
lubricantes sintéticos de alto rendimiento para vehiculos recreativos y de
carreras. Esta marca fue registrada en el Registro Principal al haberse
demostrado que habia adquirido distintividad sobrevenida, probando el

solicitante que la marca habia estado posicionada por al menos siete (7) afios en
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el mercado, y que los consumidores habian llegado a identificar el antedicho

olor con su producto.

Se solicitd registrar ante la USPTO la marca olfativa descrita como “la
fragancia fresca y frutal evocador a naranja” para distinguir pintura, barniz y
removedor de pintura. La solicitud fue denegada por considerarse que el olor a
naranja es funcional para proteger limpiadores que contienen &cido citrico como
un ingrediente activo, ademas del olor describir los ingredientes presentes en el

producto.

Caso In re Clarke: En 1990, Celia Clarke solicité el registro de una marca
olfativa para distinguir hilos y fibras para bordados. EI aroma fue descrito como
“una fragancia de alto impacto, fresca, floral, con reminiscencias de flores de

plumeria”.

En principio, la USPTO denego el registro de la marca olfativa solicitada por
considerar que el aroma era una caracteristica ornamental del producto, por lo
que carecia de fuerza distintiva, y habria funcionalidad en la fragancia respecto
al producto; sin embargo, esta entidad, mediante resolucion de la Trademark
Trial and Appeal Board (TTAB) que conoci6 el recurso de apelacion de la
decision que denegaba el registro de la marca solicitada, resolvid registrar la
marca olfativa en el Registro Principal, toda vez que la solicitante habia
demostrado que el signo olfativo funcionaba como marca para distinguir sus
hilos y fibras para bordados, ademas de ser la Unica fabricante de esos productos
perfumados. Adicionalmente, se consideré que el aroma no era un atributo
inherente o caracteristica natural de los productos, sino que era un elemento
aportado por ella, y que la solicitante habia resaltado esta caracteristica en su
publicidad, demostrando que los consumidores, comerciantes y distribuidores

habian llegado a reconocerla.

Sobre este caso, Isabel Ramos (2014) nos explica en su pie de pagina N° 47, que
son pocas las marcas olfativas registradas en el Registro Principal y que a esa
fecha, habia mas de diez (10) marcas olfativas registradas en el Registro

Suplementario (p.176)
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Asimismo, esta misma autora, en su pie de pagina N° 50, citando a
Hammersley, F. M, sefiala que “en este caso estariamos ante los Ilamados
unique scent marks (...), es decir, la marca identifica productos que
normalmente no se caracterizan por el olor o por un olor especifico que los

consumidores normalmente asocian con el producto” (Ramos, 2014, p.177)

Cabe acotar que este fue el primer caso en el que se admitio el registro de una

marca olfativa en los Estados Unidos de América.

3.5.4 Union Europea

La legislacion marcaria en la Union Europea ha tenido recientes cambios. El 24 de
diciembre de 2015 fue publicado el Reglamento (UE) N° 2015/2424 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en el que se establecieron modificaciones al Reglamento (CE)

N° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria.

Sobre el tema que nos compete, es relevante sefialar lo que se indica en el
numeral 9 de las consideraciones del antedicho Reglamento (UE) N° 2015/2424 (2015),
tal como se muestra a continuacion:

(9) A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor

seguridad juridica en cuanto a los medios de representacion de marcas, el requisito de

representacion grafica debe suprimirse de la definicién de marca de la Unién. Se debe

permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada
usando la tecnologia generalmente disponible, y no necesariamente por medios
graficos, siempre que la representacion sea clara, precisa, autosuficiente, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva (El subrayado es mio).

De la lectura de lo expuesto, puede apreciarse que en este nuevo reglamento se
ha eliminado de la definicion de marca el requisito de la representacion gréafica.
Asimismo, se ha indicado que la representacién no debe ser necesariamente grafica para
gue se pueda registrar una marca, debiendo cumplir con ser clara, precisa,

autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
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El siguiente cuadro muestra las diferencias entre las definiciones de marca
establecidas en el Reglamento (UE) N° 2015/2424 (Reglamento de Modificacion) y el

Reglamento (CE) N° 207/2009:

Reglamento (UE) N° 2015/2424 (2015)

Reglamento (CE) N° 207/2009 (2009)

Art.4.- Signos que pueden constituir una

marca de la Union

Podran constituir marcas de la Unién

cualesquiera signos, en particular, las

palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras), las cifras, los colores,
la forma del producto o de su embalaje, o los
sonidos, con la condicion de que tales signos

sean apropiados para:

a) Distinguir productos o los servicios
de una empresa de los de otras empresas,
b) Ser representados en el Registro de

Art.4.- Signos que pueden constituir una

marca de la Unién

Podran constituir marcas de la Union todos
los signos que puedan ser objeto de una

representacion grafica y, en particular, las

palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, con la
condicion de que tales signos sean apropiados
para distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los de otras empresas. (El

subrayado es mio)

Marcas de la Union Europea (el “Registro™)

de manera que permita a las autoridades

competentes v al puablico  en general

determinar el objeto claro y preciso de la
(Los

proteccion otorgada a su titular.

subrayados son mios)

En ese sentido, puede visualizarse que el nuevo reglamento ya no exige (ni
incorpora dentro de la definicion de marca) que el signo deba ser representado
gréficamente, bastando con que la representacion que se utilice permita a las
autoridades y al publico general determinar el signo que se va a proteger de manera

claray precisa.

Asimismo, puede apreciarse que en ambos reglamentos se establecen
enunciativamente los signos que pueden constituir marcas; es decir, ambas normas

establecen el término ‘en particular’ al momento de indicar los signos. En ese sentido,
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es de apreciarse que en la nueva norma se sefiala expresamente que los signos sonoros
pueden constituirse como marcas, dejando con el término ‘en particular” la posibilidad
de que otros signos (no indicados expresamente) puedan constituirse como tal. En este
orden de ideas, si bien este articulo no menciona expresamente que los signos
gustativos, tactiles y olfativos pueden constituirse como marcas, tampoco lo prohibe,
dejando abierta esta posibilidad. Lo que si es un hecho es que un signo no visible, como
el sonido, si puede ser una marca dentro de la Union Europea. En el antiguo
reglamento, en cambio, no se hacia referencia a la posibilidad de que algun signo no

visible pueda registrarse como marca.

Es menester precisar que muchos de los articulos del nuevo reglamento entraron
en vigencia el 23 de marzo de 2016; sin embargo, sobre el articulo 4 de la definicién
que nos compete, y los articulos relacionados con la supresion del requisito de la
representacion grafica, entraron recién en vigencia el 01 de octubre de 2017.

En este orden de ideas, a raiz de la entrada en vigencia de las antedichas
disposiciones del nuevo reglamento, el 01 de octubre de 2017 también entr6 en vigencia
el Reglamento de Ejecucion (UE) 2017/1431 (2017), cuyo articulo 3 sefiala
expresamente lo siguiente:

Articulo 3

Representacion de la marca

1. La marca debera estar representada en cualquier forma que se considere adecuada

usando la tecnologia generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el

registro de manera clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible,

inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes

y al publico en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la

proteccion otorgada a su titular.

2. La representacion de la marca definira el objeto de registro. En los casos en que la
representacion vaya acompafiada de una descripcidn con arreglo al apartado 3, letras d),
e), f), inciso ii), y h), o al apartado 4, la descripciéon debera concordar con la

representacion y no extender su ambito de proteccion.
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3. Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las
letras a) a j), deberd contener una indicacidn al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto
en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representacion coincidiran entre si, como

(..)

g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinacion de

sonidos (marca sonora), la marca estara representada por la presentacion de un_archivo

de audio que reproduzca el sonido o por una representacion exacta del sonido en

notacion musical;

(..)

4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado
3%, su representacién cumplird las normas establecidas en el apartado 1 y podréa ir

acompafiada de una descripcion.

(..)

9. La presentacion de una muestra o un modelo no constituird una representacion

adecuada de la marca. (Los subrayados son mios).

Como puede apreciarse, en este articulo no se hace referencia a las

representaciones de las marcas gustativas, tactiles y olfativas que deberan presentarse

en las solicitudes para que accedan a registro, s6lo hacen referencia a la representacion

de las marcas sonoras. Sin embargo, en cuanto a las marcas gustativas, tactiles y

olfativas, este articulo da la posibilidad de poder presentar, en virtud al apartado 4, una

descripcion, que deberd concordar con la representacion aportada de estas marcas,

cabiendo preguntarse a qué medios de representacion se referird la norma para el

registro de estos tipos de marcas.

2% E| apartado 3 del articulo 3 del Reglamento de Ejecucién (UE) 2017/1431 no hace referencia a las
marcas olfativas, gustativas ni tactiles.

151



Por esta razon es que nos referiremos al tratamiento que se le han dado a las
marcas no tradicionales no visibles en el marco del antiguo reglamento, y mostraremos
como se dara en base al nuevo reglamento. Para esto, nos referiremos a la Decision N°
EX16-7 sobre la aprobacion de las Directrices relativas al examen de las marcas de la
Union Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados ante la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO), que entr6 en vigor el 01 de febrero
de 2017, y a la Decision N° EX17-1 sobre la aprobacion de las Directrices relativas al
examen de las marcas de la Union Europea y los dibujos y modelos comunitarios
registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea, que entré en
vigencia el 01 de octubre de 2017, en virtud a la entrada en vigor de las disposiciones
sobre la supresion del requisito de la representacion grafica, entre otros, del nuevo
reglamento. Debe precisarse que estas directrices intentan reflejar las practicas de la

EUIPO en las situaciones mas recientes.

Marcas gustativas

Tanto la Decision N° EX16-7 como la Decision N° EX17-1 asimilan el tratamiento de
las marcas gustativas a las marcas olfativas, recalcando que no admiten su registro por
no cumplir con el requisito de ser susceptibles de representacion (debiendo ser gréfica

en virtud a la primera Decision), por no existir aun la tecnologia adecuada.

En ese sentido, tanto para el antiguo y nuevo reglamento, las marcas gustativas

no pueden registrarse como marcas comunitarias.

Marcas sonoras

Sobre las marcas sonoras, en el numeral 10.4 de la Decisién EX16-7 (2017) se indicd
que: i) debian cumplir con representarse de forma grafica, utilizando, particularmente,
la notacion musical, como el pentagrama (sefialando que las notas musicales sin otra
precision, como por ejemplo, “mi, re sostenido, mi re sostenido, mi, si, re, do, 1a” no
podian satisfacer el requisito de la representacion grafica, por no ser claras, ni precisas,
ni completas en si mismas); ii) la descripcion de sonidos no era suficiente; iii) era
aceptable la letra de una cancion con notas musicales y el ritmo; iv) no era aceptable

una sonografia si no iba acompafada de un archivo electrénico que incluyera el sonido;
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v) cuando consistiera en un signo sonoro no musical, el Unico medio de representacion

gréfica seria la sonografia junto con el archivo sonoro.

Adicionalmente a lo expuesto, es interesante sefialar o que se establecia en el
numeral 10.4.1 de la antedicha Decision sobre el archivo de sonido electrénico:

Es opcional adjuntar un archivo de sonido MP3 cuando se haya presentado una

notacién musical, aunque Unicamente en caso de que la presentacion sea electronica (e-

filing). La Oficina no aceptara la presentacion de un archivo de sonido electrénico por

si solo, ya que también se exige una representacion grafica. Cuando una solicitud no

incluya una representacion grafica de la marca, se planteara una irregularidad en la
fecha de presentacion (los subrayados son mios). (Decisién N° EX16-7, 2017, p.24 —
p.25)

Con lo expuesto puede apreciarse que la notacion musical, por ser grafica,
prevalecia al archivo de sonido, siendo en casos opcionales, o siendo solamente
considerado como un complemento, no bastando la presentacion del sonido por si solo
para poder registrarlo como marca. Esto mismo también puede corroborarse cuando en
el numeral 10.4.2 de la misma Decision, sobre notas musicales, se expresaba que: “El
solicitante podra presentar una sola nota musical, lo cual cumplird el requisito de

representacion grafica de la marca. En dichos casos, podra adjuntarse un archivo de

sonido electrénico, aunque no es obligatorio” (Decision N° EX16-7, 2017, p.25) (el

subrayado es mio).

Sobre la sonografia, se establecia que este por si solo no satisfacia el requisito de
la representacion gréafica pues ni la EUIPO ni los terceros interesados podrian saber el
sonido exacto que este grafico representa, debiendo necesariamente adjuntarse, junto al

sonograma, el archivo sonoro.

Asimismo, sobre la onomatopeya, esta Decision sefialaba que existe un desfase
en como se pronuncia el signo y los sonidos reales que se pretendian imitar

fonéticamente.

Por otro lado, sobre el requisito de la representacion grafica, esta Decision

establecia que su funcion principal era determinar el objeto de proteccion. Por este
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motivo, el signo debia poder percibirse siempre de manera inequivoca y coherente

(requisito de objetividad). Asimismo, se establecié que para que un signo cumpla este

requisito, la representacion grafica debia consistir “en particular por medio de figuras,

lineas o caracteres”,

y su representacion debia ser “clara, precisa, completa en si misma,

facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (segun el caso Sieckmann, el cual

analizaremos méas adelante)

Sobre el particular, esta Decision nos da ejemplos de representaciones graficas

presentadas, y que han sido aceptadas:

Ejemplos de marcas sonoras aceptables (a efectos de las formalidades)

MUE 8 116 337

Sonografia acompafada de un archivo de sonido

MUE 9 199 134

Sonografia acompafada de un archivo de sonido

MUE 1 637 859

Notacién musical

T

Ejemplos de marcas sonoras aceptables (a efectos de las formalidades)

MUE 6 596 258

Notacion musical que incluye instrucciones
musicales

(Fuente: Decisién N° EX16-7, 2017, p.25 — p.26)
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Ejemplos de representaciones graficas aceptables:

Signo

Justificaciéon

Asunto

g TE—ot—J

Pentagrama dividido en barras
que muestra, en particular,
una clave, notas musicales y
silencios

MUE 1 637 859

Sonograma que indica tiempo
(eje x), frecuencia (eje y) e
intensidad (a color), junto con
un archivo electrénico

MUE 11 923 554

(Fuente: Decision N° EX16-7, 2017, p.7)

En la vigente Decision N° EX17-1 (2017), en cambio, en el numeral 9.7 se

establece expresamente que “Una marca sonora? debe estar representada por la

presentacion de un archivo de audio que reproduzca el sonido o0 por una representacion

exacta del sonido en notacion musical” (el subrayado es mio); es decir, y tal como

puede apreciarse en el articulo 3, apartado 3, letra g) del Reglamento de Ejecucion (UE)

2017/1431 expuesto lineas arriba, ahora el archivo de sonido puede presentarse por si

solo como medio de representacion de la marca sonora, ya que esta ya no necesita ser

gréfica.

Asimismo, en esta Decision (2017) se establece que:

(...) Por «notacion musical exacta» se entiende que la representacion debe incluir todos

los elementos necesarios para interpretar la melodia, es decir, tono, tiempo, letra (en su

caso), etc.

Si el solicitante presenta tanto un archivo de audio como notaciones musicales, se le

pedira que elija cual de los dos desea mantener. Si el solicitante presenta un archivo de

audio y la representacion de una sonografia, la Oficina eliminard la sonografia del

expediente.

27 Vale acotar que de acuerdo a la Decisién N° EX17-1 (y de lo que se puede apreciar del articulo 3 del

Reglamento de Ejecucion (UE) 2017/1431):

Una marca sonora se define como una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinacion de
sonidos. Por tanto, las marcas que combinan sonidos con un movimiento, por ejemplo, no pueden
considerarse marcas sonoras per se y deberan ser objeto de una solicitud de marca multimedia (véase el punto

9.13 infra).
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Desde el 1 de octubre de 2017, la Oficina no acepta descripciones de marca en relacion

con marcas sonoras ya que la representacion de la marca define por si sola el objeto del

registro (Decision N° EX17-1, 2017, p.31) (Los subrayados son mios).

En ese sentido, esta Decision vigente nos muestra un ejemplo de lo que seria una

representacion admisible de marcas sonoras en virtud al Nuevo Reglamento:

Ejemplos de marcas sonoras aceptables (a efectos de las formalidades)

MUE 6 596 258

Notacién musical que incluye instrucciones
musicales

(Fuente: Decision N° EX17-1, 2017, p.32)

Por otro lado, en esta vigente Decision, sobre la distintividad del signo sonoro
para que pueda ser constituido como marca, se establecio lo siguiente:

La aceptabilidad de una marca sonora, tal como ocurre con las palabras u otros tipos de

marcas, depende de si el sonido posee un caracter distintivo por si solo, es decir, de si el

consumidor medio percibiria el sonido como un sonido memorable asociado a los

productos o servicios que ofrece exclusivamente una determinada empresa.

Los consumidores no suelen llegar a ninguna conclusion acerca del origen de los

productos si no van acomparados de una imagen grafica o de palabras, dado que un

sonido por si solo no se suele utilizar en las practicas comerciales como medio de

identificacion.

La percepcion del publico destinatario no tiene por qué ser la misma en el caso de un
signo formado por un sonido solo que en el caso de una marca figurativa o de palabras
consistentes en un signo que no tiene relacion con el aspecto de los productos a los que

se aplica. Mientras que el publico esta acostumbrado a percibir las marcas figurativas o
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palabras como signos que identifican el origen comercial de los productos, esto no
siempre resulta aplicable cuando el signo es simplemente un sonido (...). Del mismo

modo, Unicamente los sonidos que difieren considerablemente de la norma o de las

costumbres del sector y que, de ese modo, cumple su funcién esencial de indicar un

origen tendran algln tipo de caracter distintivo a efectos del articulo 7, apartado 1, letra

b), del RMUE (...).

Algunos tipos de marcas de sonidos con bajas probabilidades de aceptacion sin pruebas

de su caracter distintivo factual son:

a) fragmentos musicales muy sencillos compuestos Gnicamente por una o dos notas

(véanse los ejemplos infra);

b) sonidos de dominio publico (p. ej., La Marsellesa, Para Elisa, etc.);

c) sonidos demasiado largos para ser considerados una indicacion de origen;

d) sonidos habitualmente asociados a productos o servicios especificos (véanse los
ejemplos infra). Cuando el signo objeto de la solicitud esté formado por un sonido no
distintivo pero incluya otros elementos distintivos, como palabras o la letra misma, se
considerard en su conjunto (Decision N° EX17-1, 2017, p.37) (Los subrayados son

mios)

Asimismo, esta Decision muestra ejemplos de sonidos que serian admitidos y no

admitidos para ser registrados como marcas, en virtud a su distintividad:
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Marcas denegadas:

generado por una
maquina

asociado a kos productos vy
servicios objeto de la
solicitud

Productos
Signo Descripcion ¥ Justificacion Asunto n.”
Servicios
I Dos notas musicales, fa y |35, 36, 38, |Una «sintonias de dos
===l 39, 41, 42 |notas no influye en al
iii - consumidor y solo s& puede ;":::":E _‘_I;I.:.;E
percibir como un sonido
muy banal, por ejemplo el
wding dongs de un timbre.
Dios pitidos a9, 38 Un pitido generado por
extremadamente corfos maquina que suelen emitir
los ordenadaores y atros
dispositivos electrdnicos
MUE n.”
9 199 167
Sonido «ping» gue 9, 16, 28 |Sonido gque constituye una
recuarda a una safial de safial de advertencia y una
advertencia caracteristica directa de los | R 244420131
productos objeto de la
solicitud
Sonido sintetizado 9, 12,35 |Sonido tipicamente

R 132820144

& |Las 13 primeras notas de
«La Marsellesas

Cualguiera

Un himno nacional es de
dominio pablico. Esto
implica necesariameante
que &5 un signo

no distinfivo ya que no sa
percibira como indicador de
arigen comercial.

Ejemplo
inventado

{(ningunay)

B, 38 y 41

Aungque —en o gue
respecia a cierios
productos o servicios— un
sonido puede ser comun
para identificar un producto
0 servicio por provenir de
una empresa concrata,
dicho sonido tiene que (i)
no sar percibido comao
alemento funcional (i) ni
coma indicador sin ninguna
caracteristica infrinseca.
En particular, un signo
sonoro caracterizado por
una excesiva sencillez no
52 percibird como marca.

En el caso que nos ocupa,
la marca solicitada es un
mativa sonoro muy simpla,
es decir, en esencia, un

sonido de campanilla banal

Sentencia de
1302016,
T-408/15
EU:T:2016:468
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v comin que en genaral
pasaria desapercibido y no
seria recordado por al
consumidor al que se
destina.

Marcas aceptables:

wdox mds larga y alta, en
CONSecuencia, se
acentia a causa de su
tono, longitud y potencia.

Productos
Signo Descripcion Yy Justificacion Asunto n.”
Servicios
j, == | Secwencia de cuatro |16, 35, 42 Secuencias de sonidos
— tonos diferentes, similares a tintineos,
inicialmentea capaces de identificar
disminuyendo en una producios y servicios. R 205520154
cuarta y después
aumentandao, para
finalizar en tonalidades
medias
Las dos primeras notas |9, 16, 35, Segun la experiencia
alaw mas cortas suenan |36, 41, 42 | general, las secuencias de
con menos potencia que sonidos similares a tintineog
la nota «do» que le sigue, permiten distinguir entre
mas larga y alta. La nata producios y senvicios. R 87/2014-5

Marcas tactiles

En la Decision N° EX16-7 no se hace referencia al registro de marcas tactiles; por el
contrario, en la Decision N° EX17-1 si se hace referencia expresa a estos tipos de
marcas; sin embargo, en esta Decision se ha considerado que, al igual de lo que se

piensa respecto al registro de marcas gustativas y olfativas, aun no existe tecnologia

(Fuente: Decision N° EX17-1, 2017, p.38 —p.39)

disponible para poder representar estos tipos de marcas.

En efecto, es necesario sefialar lo indicado en el numeral 9.11.3 de la Decisiéon

N° EX17-1 (2017) al respecto:

Las marcas tactiles son marcas en las que se busca proteccion para el efecto tactil de un
determinado material o textura; por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la
superficie concreta de un objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el articulo 4 del
RMUE establece que la marca debe estar representada en el registro de manera que
permita a las autoridades competentes y al publico determinar con claridad y precision
el objeto de la proteccion otorgada a su titular, no es posible con la tecnologia existente
en la actualidad deducir con certidumbre a partir de la imagen presentada la «sensacion
tactil» reivindicada (...). Ademas, el REMUE no reconoce la presentacion de muestras

0 especimenes como representacion adecuada. Por tanto, cualquier solicitud de marca




tactil no tendré el tratamiento de solicitud de marca de la Union Europea (se considerara
«no presentada») (Fuente: Decision N° EX17-1, 2017, p.35).

En este orden de ideas, las marcas téctiles, en virtud a este nuevo reglamento no

pueden ser registradas como marcas.

Marcas olfativas

Sobre estos tipos de marcas, la Decision N° EX16-7 (2017) establecia en el numeral

10.7 que:
Actualmente, las marcas olfativas no son aceptables, porque una representacion gréafica
debe ser clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva (...). Tal como ocurre en el resto de tipos de marcas, las descripciones de la
marca no sustituiran a las representaciones graficas. Aunque puede ser grafica, la
descripcion de un olor no es clara, ni precisa, ni objetiva y, por lo tanto, no se atribuira
ninguna fecha de presentacion, porque la marca no puede representarse de forma
grafica. Dichos casos (...) no seran desestimados, aunque se consideraran no
presentados. En caso de que se presente una supuesta representacion grafica, se
denegara la solicitud en virtud de un motivo de denegacion absoluto (...) (p.88, 28):

Asimismo, el numeral 2.1 indicaba que:
El requisito de la representacion grafica no se cumple mediante la formula quimica, una
descripcion con palabras escritas, el depdsito de una muestra del olor en cuestién ni una

combinacion de dichos elementos (...).

Actualmente no existe ningin medio de representar graficamente olores de un modo
satisfactorio. No existe una clasificacion internacional de olores generalmente admitida
que permita, al igual que en el caso de los cdédigos internacionales de colores o de
escritura musical, identificar de manera objetiva y precisa un signo olfativo mediante la

asignacion de una denominacién o de un codigo concreto e individualizado a cada olor

)

A continuacién, se ofrecen algunos ejemplos de posibles modos de representar

graficamente un olor, aunque ninguno de ellos resulta satisfactorio.

e Formula quimica
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Pocas personas serian capaces de reconocer, en una formula de este tipo, el olor en

cuestion.

e Muestra de olor

El depdsito de una muestra de un olor no constituiria una representacion grafica a
efectos del articulo 4, del RMUE, puesto que una muestra de un olor no es lo

suficientemente estable ni duradera.

e Representacion gréafica y descripcion con palabras

El requisito de la representacién grafica no se cumple mediante:

o una representacion grafica del olor,
o una descripcion del olor con palabras,

o una combinacion de ambas opciones (representacion grafica y descripcion con

palabras).

En efecto, no hay duda de que antes de la entrada en vigencia de las
disposiciones sobre la supresion de la representacion grafica en este nuevo reglamento,
las précticas de la EUIPO en el registro de marcas mostraban que los signos olfativos
no podian constituirse como marcas por no haber un medio idoneo para representarlas
graficamente. Cabe preguntarse entonces, cual sera la forma de registrar una marca
olfativa a raiz de la entrada en vigencia del nuevo reglamento, ya que, como se ha visto,
no se exige que el signo sea representado graficamente, bastando con que sea
representado de manera que permita a las autoridades competentes y al publico en

general determinar el objeto claro y preciso de la proteccidn otorgada a su titular.

En ese sentido, debemos remitirnos a la Decision N° EX — 17- 1 (2017), cuyo
apartado 9.11.2 sefiala que:

Actualmente, las marcas olfativas o gustativas no son aceptables, porque la

representacion debe ser clara, precisa, completa en si_misma, facilmente accesible,

inteligible, duradera y objetiva (articulo 3, apartado 1, del RMUE) y el estado actual de

la tecnologia no permite la representacion de este tipo de marcas con esas condiciones.

Ademas, el RMUE no reconoce la presentacién de muestras o especimenes como
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representacion adecuada. La descripcion de una marca no puede sustituir a la

representacion, porque la descripcion de un olor o sabor no es clara, ni precisa ni

objetiva (...). En consecuencia, cualquier solicitud de marca olfativa 0 gustativa no

tendrd el tratamiento de solicitud de marca de la Unidn Europea (se considerard <<no

presentada>>). (Los subrayados son mios).

En efecto, la posicion de la EUIPO sobre el registro de marcas olfativas es que

no podran registrarse como marcas por no poder se representadas de acuerdo a las

condiciones exigidas: de manera clara, precisa, completa en si misma, facilmente

accesible, inteligible, duradera y objetiva; es decir, aun los criterios recogidos en el caso

Sieckmann (tal como veremos mas adelante) para el registro de signos olfativos

persisten.

a) Casos Practicos:

Marcas Gustativas:
Dentro de los Estados Miembros de la Unién Europea se ha encontrado
la marca gustativa descrita como “el sabor de un licorice para productos

de papel” registrada en Benelux (encontrandose hoy en dia caduca).

Marcas Tactiles:

No se han podido encontrar registros de marcas tactiles a nivel
comunitario; sin embargo, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas
otorgé el registro de la marca tactil UNDERBERG AG para distinguir
productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion Internacional de

Niza.

Marcas sonoras:

Caso Grito de Tarzan: han habido tres solicitudes de registro de marca
sobre “el grito de Tarzan” presentadas en la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior — OAMI, ahora Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unién Europea (EUIPO).
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La primera solicitud fue denegada por no satisfacer el requisito de la
representacion gréafica, pues la representacion presentada no cumplia con
ser clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,

duradera, objetiva y concisa.

El solicitante habia presentado el siguiente sonograma para cumplir con

el requisto de la representacion grafica:

100
®
Y
&
a
w
3
a

0

Time [s]

(Fuente: Oficina de Armonizacion del Mercado Interior —- OAMI (ahora, EUIPQ),
2007, p.1)

En la segunda solicitud el solicitante adjunt6 el siguiente pentagrama
para cumplir con el requisito de la representacion grafica, tal como se

muestra a continuacion:

B i e 3 A 1
A b be  gremeeee-- ' “ba  _ be
1t — - : = 1 T n —
. 1 1 1 1 1 - 1
.@_Z?#; 5 = - ]
)t e —3— " —
Es Bt F B> F G By F Bb E>

(Fuente: Oficina de Armonizacion del Mercado Interior — OAMI - ahora, EUIPO),
2007, p.2)

Este pentagrama fue aceptado por la OAMI, concluyendo que si

satisfacia el requisito de la representacion grafica
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En la tercera solicitud, la solicitante pudo registrar también el grito de
tarzan. Gracias a un cambio de la legislacion de aquel entonces, se pudo

presentar un sonograma junto con un archivo sonoro MP3

Caso Shield Mark: Este caso ha tenido mucha influencia para los

examenes de registrabilidad de signos sonoros en la Unién Europea.

En el marco del conflicto entre Shield Mark BV y el Sr. Kist, el Tribunal
de Justicia de la Union Europea se pronuncid sobre la distintividad y el

requisito de la representacion grafica de los signos sonoros.

Sobre la distintividad, este Tribunal indic6 que todos los signos que
sirven para distinguir productos o servicios en el mercado pueden
constituir marcas, poseyendo los signos sonoros esta cualidad.
Asimismo, establecié que la distintividad que se le exigia a los signos
para poder acceder al registro, no se referia a la cualidad que en concreto
debia tener un signo en relacién a los productos o servicios que se
pretende distinguir, sino a la distintividad que un signo pueda tener en
general, “(...) los sonidos y los ruidos son perceptibles por el ser
humano, el cual puede memorizarlos, y permiten distinguir los productos
o los servicios de una empresa de los de otras empresas™ (Tribunal de

Justicia de la Unién Europea, 2003, p.7).

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario precisar que en este caso Si
bien el Tribunal concluyé que un signo sonoro si podia constituirse como
marca (por poseer aptitud distintiva), lo condicionaba a que deba ser
objeto de representacion gréafica.

Sobre el requisito de la representacion grafica, de la lectura de la
sentencia se puede apreciar que se realizaron diversos comentarios. Por
una parte, se manifestd que un signo no visible podia ser registrado como

marca, siempre que pueda ser representado graficamente, en particular,
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por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa, completa
en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Asimismo, se dijo que la representacion grafica debia permitir a los
usuarios determinar lo que constituye el objeto del derecho exclusivo del

titular de la marca.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Union Europea manifesto
gue un signo no puede ser registrado como marca sonora, Si se omite

precisar en la solicitud que se trata de un signo sonoro.

Asimismo, se sefialé que una representacion grafica consistente en una
descripcion como “las nueve primeras notas de Fiir Elise” o “el canto de
un gallo” carece de precision y claridad. De la misma manera, manifesto
que la notacion musical “mi, re sostenido, mi, re sostenido, mi, si, re, do,
la” no seria clara, ni precisa, ni completa en si misma, tampoco permitia

determinar la tonalidad ni la duracion de los sonidos.

Sobre las onomatopeyas, este Tribunal establecio que existiria un desfase
entre el pronunciamiento de la onomatopeya y el sonido o ruidos reales
que se pretende emitir fonéticamente. Por este motivd, afirmo el Tribunal
que la onomatopeya no permitiria que tanto las autoridades publicas

como los terceros interesados determinen el signo materia de proteccion.

Por otro lado, el Tribunal precisé lo siguiente:
En cambio, un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en
particular, una clave (la clave de sol, la de fa o la de do), algunas notas
musicales y silencios cuya forma (para las notas: redonda, blanca,
negra, corchea, semicorchea, etc.; para los silencios: silencio de
redonda, silencio de blanca, silencio de negra, silencio de corchea, etc.)
indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones (sostenido, bemol,
becuadro) y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la
tonalidad y la duracion de los sonidos, puede constituir una
representacion fiel de la sucesion de sonidos que forman la melodia

cuyo registro se solicita. Este modo de representacién grafica de los
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sonidos cumple los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia, segin la cual dicha representacién debe ser clara,

precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,

duradera y objetiva (Tribunal de Justicia de la Union Europea, 2003,

p.11) (Los subrayados son mios).

Sobre lo indicado, el Tribunal sefialé que si bien un pentagrama no es
inmediatamente inteligible, puede lograr serlo con facilidad, permitiendo
tanto a las autoridades competentes como a terceros interesados conocer

el signo que se pretende registrar.

- Se intento registrar “el rugido de un le6n”, en el cual el solicitante, para
cumplir con el requisito de la representacion grafica, adjunté un

sonograma, tal como se muestra a continuacion:

Ejemplos de marcas sonoras aceptables

MUE 143 891
R 0781/1999-4 («(RUGIDO DE UN LEON»)

El (supuesto) sonograma se considerd incompleto,
dado que no contenia una representacion de la
escala del eje temporal y del eje de frecuencias
(apartado 28).

(Fuente: Decision N° EX16-7, 2017, p.6)

En ese sentido, puede apreciarse que el sonograma en el presente caso

fue considerado incompleto.

e Marcas olfativas:

A lo largo del presente trabajo de investigacion se ha hecho referencia al caso
Sieckmann, y sobre su importancia para el registro de los signos no visibles como
marcas Y, en particular, del registro de signos olfativos. En este caso, se han establecido
pautas para el registro de marcas no tradicionales no visibles que no solamente han
influenciado en las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados Miembros de la

Union Europea, sino, como se ha podido ver, en la Superintendencia de Industria y
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Comercio de Colombia, al haber utilizado estos criterios al resolver las solicitudes de
registro de marcas olfativas, asi como en el Tribunal de Justicia de la CAN (como

veremos mas adelante).

Por este motivo, vamos a hacer un resumen y estudiar el antedicho caso

Sieckmann a continuacion.

e Caso Sieckmann:
En el asunto C-273/00 del 12 de diciembre de 2002, conocido como el caso
Sieckmann, el Tribunal de Justicia de la Union Europea a solicitud del
Bundespatentgerich (Alemania) resolvié las cuestiones prejudiciales suscitadas a
raiz del recurso interpuesto por el Sr. Sieckmann contra la negativa del
Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas Alemana) a

registrar una marca olfativa para distinguir servicios en las clases 35, 41y 42.

Para registrar el signo olfativo, el Sr. Sieckmaan adjunté a la solicitud de
registro de marca la siguiente descripcion:

Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent —

und Markenamt para la sustancia quimica pura cinamato de metilo (éster

metilico del &cido cinamico), cuya férmula estructural se reproduce a
continuacion. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa
dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las paginas amarillas de
Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merk en Darmstadt
(como se citd en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas, 2003, p.3) (Los subrayados son mios)

El Sr. Sieckmann complement6 la antedicha descripcion, indicando que ‘el
solicitante de la marca se declara conforme con una consulta publica de la marca
olfativa depositada cinamato de metilo (...)” (como se citd6 en Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas, 2003, p.4).

Asimismo, el Sr. Sieckmann ademas de las indicadas descripciones, presento

junto a la solicitud, una muestra del olor en un recipiente, afiadiendo que el
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aroma se describia como “balsamico-afrutado con ligeras reminiscencias de

canela”.

Sobre la solicitud de registro de la marca olfativa presentada, la Deutsches
Patent — und Markenamt deneg6 su registro por considerar que la marca
solicitada carecia de todo caracter distintivo, por lo que el Sr. Sieckmann

interpuso recurso contra dicha decision.

En ese sentido, a diferencia de lo dispuesto por la Deutsches Patent — und
Markenamt, el Bundespatentgerich (que conocié del antedicho recurso)
considerd que los olores pueden imponerse en el trafico comercial como medio
autonomo de identificacion de una empresa, concluyendo que la marca
solicitada resultaba idonea para distinguir los mencionados servicios, pero que,
tenia dudas, de si una marca olfativa podia 0 no cumplir con el requisito de la

representacion grafica.

Sobre el particular, es necesario recalcar lo que el Bundespatentgerich manifesto
sobre el requisito de la representacion grafica, tal como se muestra a
continuacion:

(...) la_posibilidad de representacion grafica de un signo constituye un criterio

para la inscripcion en el registro que, en todo caso, debe examinarse en el

procedimiento de recurso con caracter prioritario a las restantes causas de

denegacidn de registro. En efecto, en caso de imposibilidad de representacién

grafica tampoco seria posible la inscripcién, adn si se salva de la falta de
distintividad (como se cité en la sentencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, 2003, p.4) (Los subrayados son mios).

En este orden de ideas, la Bundespatentgerich (2003) formuld las siguientes
preguntas al Tribunal de Justicia de la Union Europea:
1. ¢(...) el concepto de signos que puedan ser objeto de una representacion
grafica s6lo comprenden los que puedan representarse directamente en su
configuracion visible? ¢ O debe entenderse también a los signos que, aunque no
sean perceptibles visualmente — como por ejemplo los olores o sonidos —

puedan representarse indirectamente por medios auxiliares?
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2. En caso de que se responda a la primera cuestion en el sentido de una
interpretacion amplia, ¢se cumplen los requisitos de la posibilidad de

representacion grafica (...) cuando el olor es representado

a) mediante una formula quimica,

b) mediante una descripcion (que se publicard)

c) mediante el deposito de una muestra o,

d) mediante una combinacién de los medios de representacién

sustitutivos antes mencionados (como se citd en la sentencia del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2003, p.5).

En ese sentido, mostraremos lo que cada parte manifestd sobre las siguientes

interrogantes:

Sobre la primera cuestion:

El Sr. Sieckmann (2003) expreso las siguientes posiciones:

-El articulo 2 de la Directiva® no excluye que se pueda registrar una marca
olfativa. Estima que una marca de este tipo esta incluida en dicha disposicion, al

igual que las marcas sonoras, y otras marcas “no tradicionales”.

-El concepto de representacion grafica debe entenderse como “representacion o

representacion electronica o depodsito efectuado de alguna otra manera”.

-En todos los casos de registro de marcas olfativas debe presentarse la formula

quimica, una descripcion y el depdsito del signo.

28 |_a Directiva 89/104/CEE del Consejo se encuentra derogada. Su articulo 2 establecia que: Signos que
pueden constituir una marca:

“Podran constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica,
especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, a condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o
los servicios de una empresa de los de otras”.
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-Para obtener una muestra puede acudirse a los proveedores locales de los
laboratorios, o directamente a los fabricantes y a los distribuidores de productos

quimicos finos organicos.

-Mediante el conocimiento de la denominacion quimica, que debe ser publicada,
los terceros estdn en condiciones, tras la compra de dicho producto, y con
independencia del depdsito de la muestra y de la publicacion de la descripcion

olfativa de la marca, de hacerse una idea exacta y objetiva de la misma.

Por su parte, el gobierno Austriaco consideré lo siguiente:

- La posibilidad de percibir de manera visual las marcas registradas, a través de

la consulta del registro, reviste una importancia considerable.

- En el caso de los signos sonoros existe una posibilidad de representacion
grafica con un grado de determinacion relativamente elevado del objeto que

debe ser protegido. Lo que no ocurre en el caso de los signos olfativos.

El gobierno de Reino Unido (2003) manifestd que:

- El funcionamiento eficaz del sistema de marcas exige claridad y precision de

las marcas que se inscriben en registros publicos.

- Es suficiente que la marca sea representada en una forma que permita su
identificacion, y un grado de claridad y precision suficiente para que el usuario
del registro de marcas pueda determinar de manera exacta el signo consultando

el registro.
- La representacion grafica del signo debe cumplir en: i) ser completa en si

misma, ii) poder emplearse en lugar del signo, de manera clara y precisa, Y iii)

ser comprensible para que las personas consulten el registro.
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Asimismo, la Comision de las Comunidades Europeas (Sentencia del Tribunal
Justicia de la Union Europea, 2003) sefial6 que:
Un signo solo puede registrase como marca si el objeto de la solicitud es claro y
preciso. El objeto de la representacion grafica es proporcionar una imagen
clara, precisa y objetiva de la marca. El registro debe garantizar la
representacion grafica integra de la marca, para que quede determinado el

alcance exacto de proteccidn, y se delimiten los derechos conferidos (p.7).

Apreciacion del Tribunal de Justicia de la Union Europea (2003) sobre la

primera cuestion:

El Tribunal de Justicia de la Union Europea, en primer lugar, sefiald que el
articulo 2 de la directiva debia interpretarse en el sentido de que un signo que no
sea visualmente perceptible si podia constituir marca, siempre y cuando pueda
ser objeto de representacion grafica, recalcando que: “Esta representacion
grafica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en
particular por medio de figuras, lineas o caracteres, de manera que pueda ser

identificado con exactitud” (p.8).

En efecto, este Tribunal explicd que la representacion grafica de la marca era
necesaria para el buen funcionamiento de registro del sistema marcario, pues la
representacion gréafica permite definir a la propia marca; es decir, determinar el
objeto exacto de proteccion que se conferird con el registro; por ello, la
representacion grafica debe ser completa en si misma, facilmente accesible,
inteligible, duradera (para poder garantizar el origen empresarial) y excluir todo

caracter subjetivo al momento de identificar el signo.

Por otra parte, manifestd que el objetivo de la inscripcion de la marca en un
registro publico es que resulte accesible a las autoridades competentes y a los
operadores econdmicos, pues los primeros deben conocer exactamente el signo
que se pretende registrar para realizar el examen de registrabilidad
correspondiente y, los segundos necesitan conocer el registro y solicitudes

presentadas por sus competidores actuales o potenciales.
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En este orden de ideas, la conclusion del Tribunal de Justicia de la Union

Europea (2003) en cuanto a la primera cuestion fue la siguiente:
El articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, Primera Directiva relativa a la aproximacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que
puede constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido
visualmente, a condicién de que pueda ser objeto de representacién gréfica, en
particular por medio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa,

completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

(p.12) (El subrayado es mio).

Sobre la segunda cuestion:

El Sr. Sieckmann sefiald que debia interpretarse el requisito de la representacion
grafica de manera amplia, considerando que debia consistir en una reproduccion,

reproduccion electronica de la marca, o en su depésito.

Con respecto a la formula quimica, explicé que si bien la formula quimica bruta
en el presente caso (C10H1002) no mostraba el modo en que los &tomos de
tales elementos se imbricaban entre si, la formula estructural quimica (C6H5-
CH=CHCOOCH3) y su denominacion quimica si permitia caracterizar una

sustancia quimica pura.

Sobre la descripcidn, indico que ya existian marcas olfativas registradas en los
Estados Unidos y dentro de los paises de la Union Europea consistentes en “un

aroma balsamico- afrutado con ligeras reminiscencias de canela”.

Respecto al deposito, reiterd que podia consultarse la marca acudiendo a los

proveedores locales de los laboratorios, fabricantes y distribuidores.

Sobre la posibilidad de utilizar la combinacion de todas las maneras de
representacion grafica de la marca olfativa antedichas; es decir, presentando a la

solicitud de registro de la marca olfativa tanto una descripcion, como la formula
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quimica, su formula estructural quimica, su denominacion quimica, la

descripcion del aroma y el depoésito de la muestra, resumio que:
(...) cuando se trata de la solicitud de registro de una marca olfativa sobre la
base de una sustancia quimica pura, como en el caso de autos, la caracterizacion
puede realizarse mediante la reproduccion de la denominacion quimica exacta,
mencionada debajo de una direccidn de contacto en donde pueda obtenerse el
olor, completada, en su caso, con la formula quimica estructural de dicho olor,
asi como mediante el depdsito, por ejemplo, de una muestra en la oficina de
marcas que efectle las verificaciones, afladiendo al depdsito su descripcion con
palabras si resulta necesario (como se cit6 en la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, 2003, p.10).

Por otro lado, tanto los gobiernos austriacos y el Reino Unido, conjuntamente
con la Comision, coincidieron de que en esa fase del desarrollo cientifico, la
representacion grafica de los olores planteaba una serie de problemas, sefialando
que:
(...) la mera indicacion de la formula quimica como representacion gréafica de
un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a

los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse

efectivamente, tales como la concentracion y la cantidad, la temperatura o el

soporte del olor (como se citd en la sentencia del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, 2003, p.10) (El subrayado es mio).

Con respecto al depdsito de la muestra del olor, el gobierno austriaco y la
Comisidn coincidieron en que con el transcurso del tiempo el olor experimenta
transformaciones, por lo que el depdsito no puede contener el olor de manera

duradera como para constituir una representacion de la marca.

Por su parte, la Comision sostuvo que la descripcion del olor puede interpretarse
de manera subjetiva, de acuerdo a la percepcion de cada persona, por lo que no

seria una manera idonea de cumplir con el requisito de la representacion grafica.

El gobierno de Reino Unido hizo una serie de consideraciones. Sobre la formula

quimica, considerd que: i) no representa el olor del propio producto quimico, ii)
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muy pocas personas serian capaces de comprenderla y, iii) significaria una carga
injustificada para quienes consultan el registro. Sobre la descripcion escrita,
establecio que es posible que en raras ocasiones pueda representar graficamente
el olor, pues resultaria dificil describir un olor de manera clara y precisa.
Respecto al depdsito de una muestra del olor, manifesté que la admisién de esta
forma de representacion exigiria considerables modificaciones en los registros y
en los sistemas de inscripcion registral de los Estados Miembros de la Union
Europea, resultando una disminucion de la accesibilidad que garantiza el sistema

actual de registros publicos.

Apreciacién del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (2003) sobre la

segunda cuestion:

Sobre la formula quimica concluye lo siguiente:

- pocas personas serian capaces de reconocer el signo olfativo

- no es lo suficientemente inteligible

- no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal.

- no resulta clara ni precisa.

Sobre la descripcion escrita concluye que:
- aln cuando sea grafica no resulta lo suficientemente clara, precisa y

objetiva

Sobre el deposito de una muestra del olor concluye que:

- no es suficientemente estable ni duradera.

Sobre la combinacion de los antedichos tipos de representacion de la marca:
- si por si mismos no cumplen con los requisitos de la representacion
grafica, tampoco la combinacion de tales elementos puede cumplir con

dichos requisitos, especialmente los de claridad y precision.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Union Europea (2003) resumid su

conclusion sobre esta segunda cuestion de la siguiente manera:
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Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la
segunda cuestion que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la
representacion grafica no se cumple mediante una formula quimica, una
descripcion con palabras escritas, el depdsito de una muestra del olor en
cuestion ni una combinacion de dichos elementos (p.11).

Comentarios sobre el caso Sieckmann:

El caso Sieckmann ha generado diversos comentarios sobre los requisitos que
debe cumplir la representacion grafica de los signos que se pretenden registrar
como marcas; en particular, sobre el registro de los signos olfativos y los otros

signos no visibles.

En efecto, debe precisarse que gran parte de la doctrina considera que los
criterios recogidos en el caso Sieckmann han generado un obstaculo para el
registro de las marcas no tradicionales no visibles tratadas en el presente trabajo
de investigacién, no solo para los Estados Miembros de la Union Europea, sino
para los paises que han aplicado estos criterios para fundamentar las

denegaciones de registro de estos tipos de signos.

Segun, Isabel Ramos (2014):
La interpretacion de la Primera Directiva Comunitaria de Marcas dada en la
relevante STJUE en el asunto Sieckmann, del 12 de diciembre de 2002, no ha

hecho sino frenar la admision de las marcas olfativas. Implica la exigencia de

tantos requisitos para que una marca olfativa, u otra que no pueda percibirse

visualmente, sea registrada gue hace practicamente imposible, al dia de hoy y a

primera vista, que existan marcas olfativas protegidas tanto en la UE como

marcas nacionales como comunitarias europeas (p.8). (Los subrayados son

mios).

Asimismo, es importante recalcar que sobre la conclusion a la que llega el
Tribunal de Justicia de la Union Europea, sobre el depdsito de la muestra del
signo olfativo como medio para satisfacer el requisito de representacion gréafica,

esta autora no deja de reconocer que el olor puede variar con el tiempo, pero
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sostiene que el signo olfativo podria renovarse cada cierto tiempo,
actualizandose de esta manera el objeto de proteccion.

Con respecto a la presentacion de la formula quimica como medio para
satisfacer el requisito de la representacion grafica de una marca olfativa, Isabel
Ramos (2014) concuerda con el Tribunal de Justicia de la Union Europea en que
pocas personas serian capaces de comprenderla; sin embargo, sostiene que ese
no es un fundamento para frenar el registro de estos tipos de signos, haciendo
referencia a la informacion complicada que se adjunta a las solicitudes y
registros de patentes de invencidn, las cuales tampoco pueden ser comprendidas
por cualquier usuario, y esta situacion no es obstaculo para no permitir su

registro (p.170).

Por otra parte, la espafiola Elisa Alonso (2016), citando la tesis francesa de
Delphine Galan “La protection de la création olfactive par le droit de la
propriété intellectuelle”, sefiala que:
La dificultad reside en el hecho de que el acceso a la marca se encuentra
condicionado igualmente por la actitud del signo de ser representado

graficamente. Esta exigencia podria destruir todo potencial depdsito de marca

olfativa (como se cité en Alonso, 2016, p.26) (el subrayado es mio).

Sin embargo, Elisa Alonzo (2016) aclara que el problema no se soluciona con
eliminar el requisito de la representacion grafica, tal como ya se ha hecho en la
Unidn Europea, sino de la utilizacion de los criterios estrictos que se ha derivado

del caso Sieckmann (p.26).

Por otro lado, Luca Escoffier y Arnold Jin (2010), luego de explicar los criterios
recogidos en el caso Sieckmann para registrar una marca olfativa, manifiestan

que “Dicho esto, parece pues imposible por ahora registrar una marca olfativa en

el marco de la Comunidad, aungue ello sea factible en términos abstractos”
(Escoffier, L., y Jin, A., 2010, p.8) (el subrayado es mio).
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En este orden de ideas, puede apreciarse que los criterios del caso Sieckmann no
ha hecho otra cosa mas que frenar el registro de las marcas olfativas en la Union
Europea, asi como impedir el registro de otros signos no visibles por no cumplir

con los requisitos que una representacion grafica deberia cumplir.

- Caso “olor a fresa madura”:

Este caso, conocido como “el olor a fresa madura”, también ha sido un
importante precedente para el registro de marcas olfativas, pues el Tribunal de
Primera Instancia de la Union Europea confirmd y aplicd los criterios

establecidos en la sentencia Sieckmann para resolver este caso.

Para entender mejor lo que se dijo narraremos un resumen del mismo a

continuacion:

El 26 de marzo de 1999, Laboratoires France Perfum S.A, ahora la empresa
Eden SARL, present6 ante la anteriormente llamada Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior (OAMI), la solicitud de registro de marca comunitaria del
signo olfativo, descrito como “olor a fresa madura”, para distinguir productos de
las clases 3, 16, 18 y 25. Asimismo, la solicitante adjunto la presente imagen a

colores:

(Fuente: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, 11-4710)

La OAMI denegd la antedicha solicitud mediante resolucién del 7 de agosto de
2003, manifestando que el signo solicitado carecia de caracter distintivo, y no

cumplia con ser representado graficamente. Sobre esta resolucion, la empresa
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Eden SARL presentd un recurso, el cual fue nuevamente desestimado por la

Sala Primera de Recurso de la OAMI mediante resolucion de 24 de mayo de

2004, manifestando otra vez que el signo solicitado no cumplia con ser

representado graficamente. Es por este motivo que la demandante solicité al

Tribunal de Primera Instancia que anule la resolucion de 24 de mayo de 2004.

La demandante en el presente caso alegd que:

La Sala de Recurso utiliz6 los criterios recogidos en el caso Sieckmann sin
tener en cuenta las caracteristicas de la solicitud de registro de que se trata: a
diferencia de la solicitud de registro que se analizo6 en el caso Sieckmann, en
la presente solicitud no se ha presentado ni una muestra, ni férmula quimica.
La Sala de Recurso debi6 examinar si la descripcion verbal y la
representacion grafica en colores de una fresa madura satisfacian el requisito

de la representacion grafica.

Sobre la descripcion verbal: cuestion6 la conclusion a la que arribd la Sala
del Recurso al considerar que la descripcion “olor a fresa madura” podia
interpretarse de manera subjetiva. Consider6 que un signo Unicamente debia
ser apto para distinguir los productos que designa, bastando que sea
percibido como tal por el ser humano. Asimismo, refiriéndose a la sentencia
Sieckmann, alegé que bastaba que la representacion grafica del signo
olfativo sea “inequivoca”, y que no procedia examinar si era percibida mas o
menos objetiva por el consumidor, pues para el registro de los demas tipos

de signos no existia un criterio basado por la objetividad del signo.

Sobra la descripcién verbal: también cuestiond que la Sala del Recurso haya
considerado que habria un desfase entre la descripcion del signo olfativo y el
olor, debido a la existencia de un gran numero de tipos de fresas que podrian
distinguirse por su olor. La demandante sefialo que de las muestras aportadas
se desprenderia que el olor de las fresas es idéntico en todas sus variedades,

y que unicamente el gusto es diferente en funcion de la variedad de que se
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trate. Bajo estos argumentos, la solicitante dedujo que el olor a fresa es

estable y duradero.

Adicionalmente, considerd que la descripcion era precisa, pues no se trataria
de un olor a fresa cualquiera sino de fresa madura, conociendo los
consumidores muy bien este olor, el cual lo han tenido grabado en su

memoria desde la infancia.

En efecto, la solicitante consider6 que la descripcion presentada cumplia con
ser clara, precisa, facilmente accesible, duradera y objetiva y que la imagen

permitiria que el signo sea en si mismo completo.

- Sobre la representacion figurativa: manifestd que la Sala del Recurso no
explico por qué la combinacion de una descripcién verbal y una imagen no
es suficientemente precisa y clara, afirmando que la marca se debio
considerar como un todo. Manifestdé que la Sala del Recurso sélo habria
reproducido lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea
en el caso Sieckmann, sin analizar de manera conjunta las representaciones

aportadas.

Apreciacién del Tribunal de Primera Instancia:

El Tribunal de Primera Instancia considero6 que:
(...) la memoria olfativa es probablemente la mas fiable de que dispone el ser
humano y de que, por consiguiente, los operadores econdmicos tienen un
interés evidente en utilizar signos olfativos para identificar sus productos, no es

menos cierto gue la representacion grafica de un signo debe hacer posible gue

éste  pueda ser identificado con exactitud para garantizar el buen

funcionamiento del sistema de registro de las marcas (Tribunal de Primera

Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, 11-4717) (el

subrayado es mio).

Como puede apreciarse, este Tribunal también considerd que el requisito de la

representacion grafica es importante para garantizar el buen funcionamiento del
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sistema de registro de marcas; por este motivo, manifestdé que no pueden
modificarse ni flexibilizarse los requisitos para el reconocimiento de la validez
de una representacion grafica con el fin de facilitar el registro de los signos cuya

naturaleza haga que resulte mas dificil la representacion grafica.

En ese sentido, sobre el elemento verbal, el Tribunal aclaro lo siguiente:
(...) si bien, como se desprende de la sentencia de Sieckmann, antes citada, una
descripcion no puede representar graficamente signos olfativos que pueden ser

objeto de multitud de descripciones, no puede excluirse, sin embargo, que un

signo_olfativo pueda ser objeto de una descripcién que cumpla con los

requisitos del articulo 4 del Reglamento n° 40/94%° tal como ha sido

interpretado por la jurisprudencia (Tribunal de Primer Instancia de las

Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4718) (El subrayado es mio).

Asimismo, se refirio al estudio elaborado por la Cooperacion Europea en el
campo de la Investigacion Cientifica y Técnica (COST), el cual fue adjuntado
por el demandante, y sefialo que este estudio no confirmaba la tesis expuesta por
el solicitante, segun la cual todas las variedades de fresas tienen el mismo olor;
por el contrario, sefial6 que de dicho estudio se podia desprender que las
diferentes variedades de fresas presentan diferencias de olor significativas. Por

este motivo, concluyo que el olor a fresa no era nico.

En este orden de ideas, sobre la descripcion verbal concluyé que:
(...) el olor a fresa es diferente de unas variedades a otras. En consecuencia,
dado que la descripcion “olor a fresa madura” puede referirse a diversas
variedades Yy, por ende, a varios olores distintos, no es univoca ni precisa y no
permite eliminar todo elemento de subjetividad en el proceso de identificacion
y percepcion del signo solicitado (Tribunal de Primer Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4720)

29 Reglamento derogado. El articulo 4 de dicho reglamento sefialaba que:
Podran constituir comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representacién gréfica, en
particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacion, con la condicion de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. Véase
http://euipo.europa.eu/es/mark/aspects/reg/reg4094old.htm#Heading8
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Adicionalmente a lo expuesto, este Tribunal manifesté que actualmente no
existia una clasificacion internacional de olores generalmente aceptada que

permitiera identificar de manera objetiva y precisa los signos olfativos.

Respecto al elemento figurativo, es necesario precisar que el Tribunal manifesto
que la indicacion del tipo de signo en la solicitud permitia que tanto las
autoridades y el publico estén en condiciones de saber que se trataria de un signo
olfativo, y no figurativo; sin embargo, concluyo que este no seria un medio de
representacion grafica del signo, sefialando que:
Pues bien, en su sentencia Sieckmann, antes citada (apartado 69), el Tribunal de
Justicia declar6 que para que se admita la representacion grafica de una marca
olfativa, debe representar el olor cuyo registro se solicita y no el producto del
que se desprende. Asi, consider6é que la formula quimica de la sustancia de la
que se desprende dicho olor no podia considerarse una representacion grafica

valida.

Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no puede sino constatar que
la imagen de una fresa contenida en la solicitud de registro, al representar
Unicamente el fruto del que se desprende un olor supuestamente idéntico al
signo olfativo de que se trata, y no el olor cuyo registro se solicita, no
constituye una representacién grafica del signo olfativo (Tribunal de Primer

Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4721).

Asimismo, este Tribunal concluyé que la combinacion de los medios de
representacion presentados no cumplian con el requisito de la representacion
gréafica, pues siguiendo los criterios del caso Sieckmann, al haberse considerado
que la descripcion verbal y la imagen de la fresa madura, indistintamente, no
cumplian con los requisitos de la representacion grafica, procedia declarar que la

combinacion de ambos medios no constituian una representacion gréafica valida.
En este orden de ideas, el Tribunal de Primera Instancia de la Union Europea

desestimoO el recurso interpuesto por la empresa demandante, y denego el

registro de la marca olfativa “olor a fresa madura”.

181



Comentarios sobre el caso “olor a fresa madura”:

Este caso es importante pues se aplican los criterios recogidos en el caso
Sieckmann para denegar el registro de la marca olfativa solicitada. En ese
sentido, es necesario hacer hincapié sobre determinadas afirmaciones que el

Tribunal de Primera Instancia manifesto sobre el registro de este tipo de marcas.

En primer lugar, a pesar que en el caso Sieckmann se establecio que la
descripcién escrita no seria un medio idoneo para representar graficamente el
olor, el Tribunal establecié que una descripcion del signo olfativo si permitiria
cumplir el requisito de la representacion grafica. Lo antedicho se puede apreciar
cuando el Tribunal manifesté que:
(...) si bien, como se desprende de la sentencia de Sieckmann, antes citada, una
descripcion no puede representar graficamente signos olfativos que pueden ser
objeto de multitud de descripciones, no puede excluirse, sin embargo, que un
signo olfativo pueda ser objeto de una descripcion que cumpla con los
requisitos del articulo 4 del Reglamento n° 40/94, tal como ha sido interpretado
por la jurisprudencia (Tribunal de Primer Instancia de las Comunidades
Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4718).

En segundo lugar, en este caso, al igual que en el caso Sieckmann, no se dudo de
la capacidad distintiva de los signos olfativos, tanto es asi que el Tribunal
manifesté que “(...) la memoria olfativa es probablemente la mas fiable de la
que dispone el ser humano (...)” (Tribunal de Primer Instancia de las
Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4717).

Asimismo, en este caso también puede apreciarse que pese a que el Tribunal no
dudo de la capacidad de los signos olfativos para distinguir productos o servicios
en el mercado, al igual que en el caso Sieckmann, le da una vital relevancia al
requisito de la representacion grafica para poder otorgar el registro de una marca
olfativa. Lo antedicho se desprende cuando el Tribunal indic6 que “no pueden
modificarse ni flexibilizarse los requisitos para el reconocimiento de la validez

de una representacion grafica con el fin de facilitar el registro de los signos cuya
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naturaleza haga que resulte mas dificil la representacion grafica” (Tribunal de

Primer Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), 2005, p. 11-4717).

Pese a lo expuesto, en el presente caso nos encontramos con el mismo problema
de la sentencia Sieckmann, y es que si bien en ambos casos denegaron el
registro de signos olfativos, y te indican qué medios no serian los adecuados
para representar graficamente este tipo de signos, no te indican cémo si se

podria representar graficamente una marca olfativa.

En ese sentido, sobre la conclusion del caso “olor a fresa madura” compartimos

la opinidn de Isabel Ramos (2014), cuando indica que:
En el Asunto “olor a fresa madura” el tpi no considera adecuada la descripcion
realizada porque el olor puede ser diferente dependiendo del tipo de fresa; a
continuacion entendemos que deberia haber indicado que la forma correcta de
describirla es indicar detalladamente el olor a fresa de acuerdo con una 0 mas
variedades, de tal manera que ése seria el objeto de proteccion de la marca
olfativa; en consecuencia, a nuestro juicio, una descripcion de este tipo seria

una manera valida de describir un olor (p.171).

En este orden de ideas, puede apreciarse que en estos casos no se han
establecido los medios adecuados para representar graficamente una marca
olfativa, pese a que se ha concluido que los signos olfativos cumplen con la
funcion principal de la marca, que es distinguir productos o servicios en el

mercado.

Caso “olor a hierba recién cortada”:

Es importante sefialar brevemente el caso conocido como “el olor a hierba
recién cortada”. Debe precisarse que el presente caso data del afio 1999; es
decir, antes de la sentencia Sieckmann. En este caso se solicitd el registro de la
presente marca olfativa para distinguir pelotas de tenis, la cual fue admitida por
la OAMI.

Sobre la descripcion del signo olfativo “olor a hierba recién cortada”, la OAMI

considerd que cumplia con el requisito de la representacion grafica, toda vez que
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este olor seria claramente reconocido por el publico en general, sefialando la
OAMI que “Para muchos el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada
recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de

deportes u otras experiencias agradables” (como se cité en Ramos, 2014, p.172).

Comentarios al caso “olor a hierba recién cortada’:

Tal como puede apreciarse, antes de la Sentencia Sieckmann, la OAMI
consideraba que una descripcion si seria apta para cumplir con el requisito de la
representacion grafica de un signo olfativo, pese que en la Sentencia Sieckmann
se establecid lo contrario. Asimismo, debemos percatarnos que el argumento de
la OAMI, para admitir este medio de representacion grafica, fue que el olor a
hierba recién cortada era un olor claramente conocido por los consumidores y,

por ende, inequivoco.

Sin embargo, tal como lo menciona Isabel Ramos (2014):
El problema de este argumento y el que aparece en la nota a pie de pagina
previa a estas lineas es que cuanto mayor sea el grado de conocimiento por
parte del pablico de los consumidores (nos referimos al conocimiento del olor —
mucho mas un olor tan comtn como el de “hierba recién cortada” — previo al
conocimiento de la marca), la posibilidad de que el signo carezca de fuerza

distintiva se eleva (p.172).

En este orden de ideas, puede apreciarse que antes de la sentencia Sieckmann se
logré registrar una marca olfativa mediante la descripcion escrita. Entonces,
pareciera que el tratamiento de las marcas olfativas a raiz del caso Sieckmann no

hubiera hecho otra cosa que frenar el registro de estos signos como marcas.

Caso L’Oreal SA vs. Bellure:

L’Oreal SA present6 una accion por infraccion de sus derechos marcarios contra
Bellure por vender perfumes baratos de una fragancia aparentemente igual a la
de los perfumes elaborados por la accionante, pese a no tener una marca que
protegiera sus fragancias. El Juez britanico de primera instancia resolvié a favor

de la accionante, manifestando que existia gran similitud y equivalencia entre
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los productos, los cuales generaban en la mente de los consumidores la idea de
que existia un vinculo entre L’Oreal y Bellure. La Corte de Apelaciones

britanica confirmo la antedicha decision.

Sobre este caso cabe preguntarse si los perfumen podrian ser registrados como
marcas; pues si bien en el presente caso no se registraron las fragancias de
L’Oreal como marcas, se establecid que al haber dos perfumes similares,

generaba la idea a los consumidores de que estas empresas tendrian un vinculo.

Al respecto, debe precisarse lo que Isabel Ramos (2014) nos comenta sobre los
perfumes. Al comentar el caso visto anteriormente de “el olor a hierba recién
cortada”, tal como lo hemos mencionado, la autora nos explica que en el caso de
los perfumes, u otros productos como los cosméticos, ambientadores, jabones,
que se caracterizan por desprender un olor, carecerian de fuerza distintiva;
asimismo, la autora nos comenta que sobre estos casos se dice que habria
funcionalidad de los olores, y que habria agotamiento o riesgo de agotamiento

del nimero de fragancias disponibles para identificar estos tipos de productos.

Sobre el particular, la mencionada autora no se encuentra de acuerdo con estas

posiciones, argumentando que en estos productos es posible asociar

determinadas fragancias, diferentes de los productos del resto de competidores,

y que no suponga una ventaja competitiva ilicita. En ese sentido sefiala que:
Porque al igual que sucede con los perfumes la capacidad creativa puede
producir un olor claramente distinguible y que sea percibido por el publico de
los consumidores como diferente y vinculado a un producto distinto del de los
competidores como de hecho asi es el caso de los perfumes (Ramos, 2014,
p.173).

Caso Chanel:

Este caso también consiste sobre el registro de perfumes como marcas. Chanel
presento la solicitud de registro de su conocido perfume N° 5 como marca
olfativa en Reino Unido, siendo denegada bajo el argumento de que la fragancia

del perfume es la esencia misma del producto.
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En ese sentido, puede apreciarse que para la Oficina de Propiedad Intelectual del
Reino Unido no se puede registrar un aroma como marca olfativa si el olor

deriva de la propia naturaleza del producto.

- Caso perfume Tresor:
En el presente caso, la empresa Lancome inicid acciones legales contra la
empresa Kecofa por comercializar un perfume mas barato y tratando de imitar el
olor de su perfume Tresor. Debe recalcarse que en el presente caso no se discute
la proteccion del olor como marca, sino del olor del perfume como derecho de
autor. Pese a lo expuesto, es necesario resaltar lo establecido por el Tribunal
Supremo de Holanda a continuacién:

(...) Tomando en cuenta esta sustancial diferencia, el Tribunal resalté que esta
diferenciacion significaba que la_elaboracion de un perfume a partir de

ingredientes distintos, pero que a su vez transmiten la misma fragancia gue otro

podia constituir una infraccién, mientras que por el contrario, tal no seria el

caso de dos perfumes que tienen férmulas similares, pero cuya fragancia es

distinta (como se cité en Ferrero, 2009, p.332) (el subrayado es mio).

Sobre este caso, debe recalcarse lo establecido por el Tribunal Supremo de
Holanda, que no importa si la elaboracion o formula de los aromas son iguales o
diferentes, lo que importa es si los olores son iguales o similares; pudiéndose
con este argumento salvar el criterio del caso Sieckmann, visto anteriormente,
en denegar a la formula quimica, o de acuerdo al caso, a la descripcién verbal,
como medio para representar graficamente los olores, pues por mas que se
pueda describir o adjuntar una formula quimica en la cual se especifique la
forma de elaboracion del olor, o los ingredientes con los que se elabora, lo que

importa es si ese olor es igual o diferente a otro.

3.6 Casos practicos de marcas no tradicionales no visibles en el Peru

3.6.1 Marcas sonoras:
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Con fecha 06 de enero de 2011, la empresa Arcor S.A.I.C solicité el registro de
una marca sonora para productos de la clase 30, consistentes en café, té, cacao,
azucar, arroz, tapioca, sagu, sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas
de cereales, pan, pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel, jarabe de
melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas

(condimentos); especias; hielo.

La solicitante para satisfacer el requisito de la representacion grafica, ademas de
indicar que la marca que se pretendia registrar consistia en un signo sonoro,

presento el siguiente pentagrama:

(Fuente: Resolucion 1391-2014/DSD- INDECOPI/EXP. 44794-2011, 2014)

La Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI, con fecha 21 de enero de
2011, ordend a la solicitante presentar el soporte méagnetico (CD, DVD, u otro
tipo de soporte andlogo) que contuviera el audio del pentagrama que habia
presentado en la solicitud de registro; por lo que, el dia 07 de febrero de 2011, la

solicitante presentd la pista de audio (un CD) que correspondia al pentagrama.

En ese sentido, el dia 08 de febrero de 2011, la Directora de Signos Distintivos
envié el Memorandum N° 507-2011/DSD-Mar a la Subgerente de Logistica y
Control Patrimonial del INDECOPI, adjuntando el pentagrama y el CD del
signo para que se emitiera un informe técnico a fin de establecer si el signo
sonoro representado en el pentagrama coincidia con el contenido que se

encontraba en el CD.
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El dia 27 de diciembre de 2011, la Subgerente de Logistica y Control
Patrimonial, mediante Memorandum N° 1642-2011/GAF-Sgl, indic6 a la
Directora de Signos Distintivos que se habia remitido el audio y el pentagrama
al Conservatorio Nacional de Musica con la finalidad de que emitiera el informe
técnico. Sin embargo, el Conservatorio Nacional de Mdsica no atendié su
solicitud, debiendo ponerse en contacto con el Laboratorio de Acustica de la

Pontificia Universidad Catolica del Peru para que realice el antedicho informe.

Sin perjuicio de lo expuesto, el 23 de enero de 2012 se ordend la publicacion de
la solicitud de registro de la marca sonora en el Diario Oficial el Peruano®, tal

COmo Se muestra a continuacion:

(Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2012)

Pese a lo expuesto, mediante Cédula de Notificacién de fecha 03 de junio de
2013, la Direccion de Signos Distintivos ordend a la solicitante, que para un
mejor resolver, se sirva presentar un informe emitido por una institucion
especializada en la materia que certifique que la representacion gréafica del signo
sonoro corresponde al soporte fisico que lo contiene, otorgandole un plazo de

treinta (30) dias habiles para cumplir con lo solicitado.

30 Debe recalcarse que en esta fecha las publicaciones de solicitudes de registro de marcas se realizaban
en el Diario Oficial ElI Peruano. Esto cambié con el Decreto Supremo N° 071-2017-PCM: las
publicaciones ahora se realizan en la Gaceta Electrénica de Propiedad Industrial del INDECOPI.
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En ese sentido, la solicitante pidi6 prorroga, la cual fue concedida por diez (10)
dias habiles inprorrogables. Sin embargo, no cumplié con adjuntar el informe

técnico.

Por todo lo expuesto, la Direccion de Signos Distintivos (Resolucion 1391-
2014/DSD- INDECOPI/EXP. 44794-2011, 2014) denego el registro de la marca
solicitada, argumentando lo siguiente:
La funcidn principal de una marca, esto es, aquella que finalmente se convertira
en un elemento perceptible y susceptible de representacion grafica, en un signo

con mérito marcario y posibilidad registral, es la de otorgar identidad a los

productos o0 servicios que la emplean. (...)

La perceptibilidad del signo significa que éste pueda ser captado por cualquiera

de nuestros sentidos: la vista, el oido, el gusto, el olfato o el tacto. (...)

En relacion a la representacion grafica, ésta es una exigencia formal para
efectos de la publicidad de la solicitud y del registro. Asi en el caso de las
marcas sonoras, éstas son posibles de ser representadas a través de un

pentagrama, o un espectrograma. (...)

Ahora bien, de la evaluacion de los medios probatorios adjuntados en el
presente procedimiento esta Direccion concluye que los mismos no son
suficientes a efectos de realizar el examen de registrabilidad del signo

solicitado, toda vez que al no haber la solicitante presentado el Informe Técnico

correspondiente no se cuenta con los medios gue permitan evaluar si la melodia

contenida en el CD corresponde al pentagrama consignado en la solicitud de

registro que supuestamente lo grafica por lo que no es posible realizar el

examen de registrabilidad del signo solicitado (Los subrayados son mios).

Sobre lo resuelto por la Direccion de Signos Distintivos, puede apreciarse la
predominancia que le otorgaron en este caso al requisito de la representacion
grafica sobre la aptitud distintiva del signo sonoro. Asimismo, este signo ya
estaba completamente individualizado e identificado por el archivo sonoro que

se habia presentado, no siendo necesario el pentagrama. Sin embargo, puede
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observarse que en este caso también se le da predominancia al pentagrama, por

ser gréfica, mas que al signo sonoro (expuesto en el CD) que se presento.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que ademas de los requisitos que las
normas piden para que se registre un signo (la distintividad y el requisito de la
representacion grafica) en el presente caso se le estaba pidiendo al solicitante un
requisito adicional, el de un informe técnico para poder realizar el examen de
registrabilidad del signo. Adicionalmente, es de verse que la solicitud de registro
de marca fue presentada el dia 06 de enero de 2011, siendo resuelto el 24 de
enero de 2014; es decir, luego de tres afios de solicitar el registro del signo
sonoro, lo cual, se piensa que fue un motivo desincentivante para el solicitante,

cuyo ultimo escrito fue del 21 de junio de 2013.

En fecha 27 de septiembre de 2005, la empresa Intel Corporation solicit6 el
registro de una marca sonora para distinguir productos de la clase 9,
consistentes, entre otros, aparatos cientificos, de navegacion, de medida,
eléctricos, fotograficos. En ese sentido, para satisfacer el requisito de la
representacion grafica, adjuntd, ademas del archivo de sonido, el siguiente

espectograma:

TIA LRI R L L

T

L=

(Fuente: Resolucion N° 7488-2007/0SD-INDECOPI, 2007)

Al igual que en el caso anterior, el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos
mediante Memorandum N° 2671-2005/0DS-Mar, solicitd remitir al Laboratorio
de Sonido de la Pontificia Universidad Catdlica del Per( tanto el espectograma

como el archivo de sonido proporcionados por la solicitante para la emision de
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un informe técnico en el cual se determinara si el sonido representado en el

espectograma coincidia o no con el contenido del archivo sonoro.

Luego de la emision del Informe Tecnico de fecha 19 de junio de 2006, la
solicitante recien pudo cumplir con publicar la solicitud de registro de la marca
sonora el dia 20 de julio de 2006.

En ese sentido, mediante resolucién N° 7488-2007/0OSD-INDECOPI de 03 de
mayo de 2007, la Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI resolvio

inscribir la marca sonora.

Debe acotarse que en el presente procedimiento, la solicitante tuvo que asumir
los gastos del Informe Tecnico realizado por el Laboratorio de Sonido de la
Pontificia Universidad Catélica del Perd. Asimismo, tuvo que enviar constantes
escritos para acelerar el trdmite del proceso, pues es de apreciarse que desde la
presentacion de la solicitud, en fecha 27 de septiembre de 2005, hasta la orden
de publicacion, 20 de julio de 2006, transcurrieron diez (10) meses; es decir,

alargando el tiempo usual del tramite de registro de una marca sin oposicién.

El 19 de enero de 2000, la Empresa Lucchetti S.A solicitd el registro de una
marca sonora para distinguir café, té, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagu,
sucedaneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria
y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para
esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo, de la

clase 30.
Para cumplir con el requisito de la representacion grafica, la solicitante adjunto,

ademas de una cinta que contenia la pista musical, un pentagrama, el cual se

muestra a continuacion:
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(Fuente: Resolucion N° 9983-2014/DSD-INDECOPI, 2014)

El 22 de mayo de 2000, la Sub-Jefa de la Oficina de Signos Distintivos,
mediante Memorandum N° 0800-2000/0OSD envid el pentagrama y el archivo de
sonido al Gerente de Administracion y Finanzas del INDECOPI para remitirlos
al Conservatorio Nacional de Musica para la emisién de un informe técnico en
el que se estableciera si la melodia representada en el pentagrama coincidia o no

con la melodia que constaba en el cassette que la solicitante adjunto.

El Conservatorio Nacional de Musica manifesto lo siguiente:
La linea melddica que figura en la partitura alcanzada coincide con la version
interpretada en el cassette, salvo la Gltima corchea del segundo compas que no
coincide con la version grabada, la cual no altera la totalidad de la linea
melddica, también en el cassette se escucha un cambio de altura de la misma

linea melddica.

En ese sentido, el INDECOPI requirié a la solicitante que cumpla con presentar
el cassette y la partitura de manera que ambas coincidan, cumpliendo
posteriormente la solicitante con dicho mandato. Asimismo, el Conservatorio
Nacional de Musica certifico que la partitura y el archivo de sonido ahora

coincidian en su totalidad.
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Pese a lo expuesto, el INDECOPI requirio a la solicitante que presente
nuevamente un pentagrama y un cassette; por lo que la solicitante cumplié con
dicho mandato, adjuntando una carta emitida por el Conservatorio Nacional de
Musica, precisando que el cassette coincidia con el sonido representado en el
pentagrama. Posteriormente, el INDECOPI volvio a requerir a la solicitante el
pentagrama y cassette de manera que coincidieran, cumpliendo nuevamente la

solicitante con dicho mandato.

Mediante cédula de notificacion del 28 de diciembre de 2001, la Direccion de
Signos Distintivos del INDECOPI declar6 en abandono el procedimiento,
teniendo la solicitante que presentar recurso de reconsideracion, manifestando
que la demora en la emision del informe técnico por parte del Conservatorio
Nacional de Mdsica era ya de conocimiento del INDECOPI, por ser ellos
quienes habrian solicitado dicho servicio, debiendo unicamente la solicitante

cancelar los gastos del informe técnico.

A través del Memorandum N° 0490-2007/GAF-Log de fecha 02 de julio de
2007, el Area de Logistica y Control Patrimonial del INDECOPI remiti6 a la
Oficina de Signos Distintivos copia del Informe Tecnico N° 02 (Cotizacion de
Solicitud N° S328), el cual sefialaba lo siguiente:

Al confrontar la grabacion de audio del comercial de Lucchetti y la partitura

recibida se puede apreciar lo siguiente:

a) La partitura no muestra la indicacion de “Tempo” correspondiente
de acuerdo al audio.

b) En la partitura no se especifican las entradas de las voces, solo las
del instrumento con el cual dialogan, el “oboe”.

c) Se ha encontrado varios errores de “figuracion ritmica” y de “altura
de nota” en la partitura recibida. Estos se han marcado con lapiz en
la copia recibida y se encuentran corregidos en el “sketch” que

damos a continuacion.

(..)

193



Conclusiones:

1. Para que la partitura sirva como dato fiable de la marca a registrarse,
esta debe ser corregida segun “sketch” que se adjunta.

2. En dicho “sketch” se ha puesto la indicacion de “Tempo”, se ha
especificado las entradas de las voces e instrumentos y se han corregido
los errores de “figuracion ritmica” y de “altura de nota” (como se cit6 en

Resolucion N° 9983-2014/DSD-INDECOPI, 2014).

Mediante Resolucion N° 9983-2014/DSD-INDECOPI de fecha 9 de junio de
2014, el INDECORPI declar6 fundado el recurso de reconsideracion interpuesto
por la solicitante en fecha 28 de diciembre de 2001; y el dia 01 de agosto de

2014 emite orden de publicacion, cayendo luego en abandono el proceso.

Sobre este caso, puede percatarse que la solicitud de registro de la marca sonora
fue presentada en el afio 2000 y que la orden de publicacion se emitié catorce
(14) afios después, y la demora se debid precisamente por las gestiones tanto
internas del INDECOPI como de la solicitante sobre el informe técnico.

En ese sentido, puede apreciarse la importancia que le dio el INDECOPI a la
representacion grafica del signo, en vez del audio que distinguia los productos

en el mercado.

Otro caso de marcas sonoras interesante es el sonido de la “cornetita” solicitada
por D’onofrio Perti. En principio, la solicitante presenté un pentagrama para
cumplir con el requisito de la representacion grafica; sin embargo, el

INDECORPI establecié que no cumplia con dicho requisito.
En ese sentido, la solicitante present6 tres (3) graficos del sonido: dominio del

tiempo, espectro de frecuencia y gréafico tridimensional , siendo concedido el

registro de dicha marca sonora por el INDECOPI.
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3.7 Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sobre marcas no tradicionales no visibles

En el seno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede encontrarse el
Proceso 242-1P-2015 — Interpretacion prejudicial del articulo 134 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia; y, de
oficio, del articulo 135 literal b) de la misma normativa. Marca: TEXTURA
SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Tramite: 334. Radicacion 15-114096-0-0 — del 24 de
agosto de 2015.

En el presente caso, el 27 de febrero de 2015 la empresa Diageo Brands B.V.
solicito el registro de la marca tactii TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR” para
distinguir productos de la clase 33% del Arreglo de Niza.

Para la publicacion de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de
Colombia, se incluyd una etiqueta grafica, similar a la de una marca figurativa, como

representacion grafica de la marca solicitada.

En ese sentido, considerando que habian pocos precedentes de solicitudes de
marcas tactiles, la Superintendencia de Industria y Comercio decidi6 elevar una

solicitud de interpretacion prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la CAN.

En efecto, este Tribunal (2015) se manifest sobre las marcas no tradicionales

no visibles, y en particular, sobre las marcas tactiles, como sigue:

- Internacionalmente se ha considerado validar estos nuevos tipos de marcas.

- Si bien los Paises Miembros de la CAN no son parte del Tratado de Singapur, es
una referencia fundamental en materia de estos nuevos tipos de marcas, lo que

sin duda seria una hoja de ruta para los paises menos adelantados.

31 Bebidas alcohdlicas (excepto cervezas)
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Segun el caso Shield Mark BV, el Tribunal de Justicia de la Unién Europea
determin6 que los signos no visibles no estarian excluidos de ser considerados

COmo marcas.

En los Estados Unidos de América, el Lanham Act no puede ser interpretado de
manera restrictiva, indicando que “un signo es todo aquello capaz de transmitir

un significado usado por seres humanos”

En el 2006, la International Trademark Association (INTA) adoptdé una
resolucion a favor de las marcas tactiles, estableciendo que las texturas si
pueden constituirse como marcas, siempre y cuando cumplan con ser distintivas.
Asimismo, se precisé que debian pasar por el test de la funcionalidad para evitar

alguna posible afectacion a la libre competencia con el registro de las mismas.

Establecié ejemplos de marcas tactiles ya registradas, tal como se muestra a

continuacion:
59. Resulta oportuno citar algunos casos de registro de marcas tactiles o de
textura, como por ejemplo el bolso o funda violeta de la botella de Crown
Royal , “la textura de terciopelo que cubre la superficie de una botella de vino”
del vino Khvanchkara , “una textura de cuero que envuelve la superficie media
de una botella de vino” , “la textura aspera de una piedra amarilla, naranja y
marron en la parte delantera de una botella de vino” , “un papel con textura de
algodon” para productos de jabon , la configuracion texturizada del mango de
un cuchillo, un disefio utilizado como superficie para distinguir equipaje, bolsos
y productos de cuero relacionados otorgado a favor de Louis Vuitton Malletier
en 1996, o la textura granulada de los bolsos de Dooney & Bourke también

otorgada en 1996.

60. De igual manera, cabe mencionar algunos casos de registro de marcas
tactiles que contienen caracteres Braille, como por ejemplo la otorgada a favor
de Christoph Krahenmann para distinguir joyeria, la marca Underberg AG para
distinguir varios productos en las Clases 32 y 33 de la Clasificacion
Internacional de Niza , la marca MIKLI otorgada a favor del disefiador francés

Alan Mikli para vestimenta y anteojos, o las marcas consistentes en las
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denominaciones “a wonder summer’s night” o “Stevie Wonder” otorgadas a
favor de Stevie Wonder para su vestimenta y servicios de entretenimiento.
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015, p.18-p.19).

Por otro lado, al interpretar el articulo 134 de la Decision 486, se establecio que
para que un signo pueda constituirse como marca deberd cumplir con ser distintivo o
perceptible, y ser susceptible de representacion grafica. Asimismo, recalco que el
listado establecido en dicho articulo era meramente enuciativo y no limitativo; es decir,

no se trataria de un numerus clausus sino de un numerus apertus.

Sobre el requisito de la perceptibidad explico que si bien en la Decision 344 se
encontraba expresamente establecido, en la Decision 486 se encontraba de manera
implicita dentro del concepto de distintividad, considerando que:

(...) un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una

impresion material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales

y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios

(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015, p.20).

Sobre el requisito de susceptibilidad de representacion grafica, explicé que es la
aptitud que posee un signo de ser reproducido por palabras, imagenes, formulas u otros
soportes, para ser captado por el publico consumidor. Asimismo, hizo recordar que la
regla 3 del Tratado de Singapur establece que las partes contratantes podran exigir una
0 mas representaciones de la marca, una indicacién del tipo de marca y detalles

relativos a la marca.

Por lo expuesto, sobre el presente caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (2015) considerd lo siguiente:

74. En el presente caso, este Tribunal considera pertinente que la Oficina Nacional

Competente exija una o méas representaciones de la marca solicitada, asi como la

indicacion del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma. En este sentido, el

Tribunal recomienda que, a la brevedad, los Paises Miembros adelanten acciones para

coordinar aspectos técnicos en relacidn al tramite, publicacién y concesién de registro

de marcas tactiles.
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75. Cabe precisar que le atafie a la Oficina Nacional Competente verificar si la

marca tactil solicitada cumple con los requisitos de susceptibilidad de representacién

grafica y distintividad. Adicionalmente, como se ha explicado, ésta tiene ademas la

facultad de exigir documentacion o cualquier otro soporte material necesario para

determinar con exactitud el alcance de la proteccién que se reivindica. En definitiva, la

problemética de la representacion grafica del signo a los fines de su publicacién (y

posibles oposiciones) atafie a la Oficina de marcas y no al titular. En este sentido la

Oficina Nacional Competente deberd identificar los medios adecuados para hacer
factible la publicacion en los casos particulares de las marcas tactiles o de textura
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015, p.22) (Los subrayados son mios).

En efecto, el Tribunal ha establecido que corresponde a la Oficina Nacional
Competente verificar si una marca tactil cumple con los requisitos de distintividad y
representacion gréafica, y recalca que la problematica sobre este Gltimo requisito atafie a
la Oficina de marcas y no a su titular, debiendo los Paises Miembros adoptar acciones

para hacer posible el registro de estos nuevos tipos de marcas.

Asimismo, a pesar de que la Decisién 486 establece expresamente que una
marca debe ser susceptible de representacion grafica, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina sefialé lo siguiente:

87. Finalmente, respecto del requisito de representacion grafica, siguiendo el

desarrollo reciente en la materia, se recomienda admitir representaciones de un signo

distintas a las graficas cuando éstas sean méas aptas para identificarlo, siendo suficiente

que éste sea representado de una manera que permita a las autoridades competentes y al
publico consumidor determinar el objeto exacto de la proteccion conferida al titular.
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015, p.25) (El subrayado es mio).

En ese sentido, cuando una representacion, por mas que no sea grafica, sea mas
idonea para identificar una marca (tanto para los terceros interesados, como para las

Oficinas de Marcas) puede ser admitida.

Debe recalcarse que a diferencia de lo que se ha establecido en la Unién

Europea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que mientras
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mas representaciones de la marca sean presentadas y publicadas, mejor seré el grado de
precision e identificacion de estas.

Ademas, establece que:
99. En cuanto a las marcas téctiles o de textura, se debe destacar la ventaja
que comporta utilizar el codigo Braille para la representacion y publicacion de
este tipo de signos no visibles. Tampoco debe descartarse la posibilidad de

utilizar gréficos o representaciones tridimensionales méas sofisticadas y técnicas.

Adicionalmente, siempre sera util la descripcion simple del signo, pero no

necesariamente suficiente, como si ocurre en el caso de las marcas olfativas.

(...)

101.  En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo que
se entiende por representacion grafica, siendo necesaria la concurrencia de dos

requisitos: i) la descripcién clara, precisa y completa del signo, incluyendo un

dibujo tridimensional o fotografia; y, ii) muestra fisica de la marca tactil (...)
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015, p.28-p.29) (Los subrayados son mios).

En ese sentido, puede apreciarse que la interpretacion que el Tribunal de Justicia
de la CAN le da al requisito de la representacion grafica es amplia. Sobre la marca
tactil, establece que la forma adecuada de representarla es mediante una descripcion,
una fotografia y la muestra fisica del signo, y, ademas, permite a las Oficinas
Nacionales Competentes requerir otro tipo de representaciones, cuando sea mas idoneo

para identificar a la marca.

Con respecto a la publicacion, este Tribunal ha manifestado que ademas de
poderse publicar tanto la descripcion como la fotografia, es necesario permitir el acceso
a los usuarios a la muestra fisica del signo solicitado para que puedan conocer si el

mismo vulnera o no sus derechos, y de esta manera, lograrse una publicacion efectiva.

Por otra parte, en esta interpretacion prejudicial, el Tribunal de Justicia de la
CAN se refiere a las texturas de uso comun, que al igual que las formas o signos

geneéricos o de uso comun, no permitiria al consumidor diferenciar los productos a los
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cuales se aplica, siendo que los demas competidores del mismo rubro se verian en la
necesidad de utilizar estos signos necesariamente en el mercado. Asi lo explica este
Tribunal (2015) cuando establece que:
122. (...). Al igual que la prohibicidn de registro de signos denominativos calificados
como genéricos 0 de uso comdn, la causal que impide registrar la “forma” o, por ratio
legis, la “textura” de un producto o su envase con caracteristicas usuales, se encamina a
evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una “forma” o

“textura” necesaria para comercializar cierta clase de productos (p.34).

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el caso de
las texturas impuestas por una funcion técnica o por la naturaleza de los productos, las
cuales no pueden ser registradas como marcas por afectar la libre competencia. En
efecto, precis6 que a diferencia de lo que sucede en la Union Europea, que su
legislacion contempla como prohibicion absoluta que el signo esté constituido
exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o cuando
la forma del producto sea necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma
que le dé un valor sustancial al producto que afecte su valor intrinseco, en el marco de
la Comunidad Andina no se preve la prohibicién de este ultimo supuesto, contemplando

solamente los dos primeros.

Asimismo, es importante destacar lo manifestado por el Tribunal (2015) sobre el
literal c) del articulo 135 de la Decision 486, tal como se muestra a continuacion:

137.  Estos criterios fueron inicialmente concebidos en el contexto de las marcas

tridimensionales pero son igualmente aplicables a la mayoria de tipos de marcas. En

consecuencia, la referencia a “la forma” del producto o de su envase, contenida en la

precitada normativa andina, debe entenderse en sentido amplio, por el método de la

ratio legis. En el caso particular de las marcas tactiles, “forma” equivale a “textura”, asi

como en el caso de las marcas gustativas significa “sabor” y en las marcas olfativas
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indicara “olor”, “perfume” o “fragancia”, por referir algunos tipos de signos no visibles

('p-37) (Los subrayados son mios).

De lo expuesto se desprende que las prohibiciones absolutas, sobre signos de
uso comun o genéricos, y sobre las formas usuales o signos que tengan alguna funcién

técnica, también son aplicables a las marcas no tradicionales no visibles.
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3.8 Una gran oportunidad para las marcas olfativas
Ahora que ya hemos estudiado el tratamiento legal de las marcas no tradicionales no
visibles en el mundo de la propiedad intelectual, hemos apartado este inciso para ver la

importancia que la doctrina y el mundo empresarial le ha dado a las marcas olfativas.

En efecto, consideramos que los aportes de la presente tesis permitira el correcto
registro de estos tipos de marcas, y con esto no solo el beneficio de los distintos agentes
econdmicos que actlan en el mercado, sino que permitird a estos diferenciar sus
productos o servicios de una manera mas innovadora, y con las ventajas que el olor trae

consigo, tal como veremos a continuacion.

3.8.1 El uso de los aromas como iniciativa empresarial

Con el gran desarrollo de la economia a nivel internacional puede apreciarse que cada
dia los comerciantes buscan implementar nuevos métodos para competir y ganar mas
posicién en el mercado, y de esta manera lograr persuadir a los consumidores de
comprar los productos y servicios que ofrecen. En ese sentido, el sistema marcario ha
sido clave para que los empresarios puedan darle valor agregado a los bienes que
comercializan, pues una marca, ademas de permitir al consumidor distinguir productos
o servicios en el mercado e identificar su origen empresarial, lleva consigo la reputacién

y prestigio que a lo largo del tiempo ha adquirido.

En este orden de ideas, debido al progresivo aumento de la competencia, las
empresas se han visto en la necesidad de captar la atencién del publico consumidor de
una manera mas innovadora, ya no solamente utilizando el sentido de la vista (que ha
sido a lo largo del tiempo la manera mas usual de marketing), sino aprovechando otros
sentidos del ser humano como el tacto, el gusto, el oido, y el olor.

En ese sentido, el derecho de propiedad industrial no ha podido hacer caso

omiso al surgimiento de estos nuevos tipos de marcas, debiendo prever su proteccion.

En efecto, tal como establece Gonzalo Ferrero (2009):

201



Hoy por hoy ha quedado atras el objeto de proteccion tradicional de las marcas que un
inicio estuvo primordialmente conformados por palabras o denominaciones y figuras,
disefios y logotipos de toda indole. Es asi que a lo largo de estos afios se ha visto como
diversas jurisdicciones han acoplado sus ordenamientos internos y regionales, para dar
cabida a una proteccion efectiva a este tipo de marcas nuevas no tradicionales (p.1)

Sobre el olfato, debe mencionarse que los empresarios han visto en este sentido
humano un poderoso medio para identificar sus productos y servicios en el mercado,
pues los resultados para captar clientela con este signo han generado diversos
beneficios. Asimismo, la mayor parte de la doctrina considera que los olores tienen una
fuerte capacidad evocadora, la cual permite que el consumidor pueda facilmente
recordar los productos y servicios que ha consumido relacionandolo rapidamente con el

bien que identifica.

A continuacion, mostraremos los comentarios, que sobre el olor, se han

sefialado:

Gonzalo Ferrero (2009) manifiesta que:
En mi opinién personal no hay nada que genere sensaciones mas placenteras o
de completo rechazo que los olores. Se dice que el olfato humano, si bien no es
capaz de reconocer olores tal como algunos animales, si es un sentido bastante
desarrollado que nos permite apreciar muchos matices de olores y aromas, y
que por tanto es el causante de que en ciertas ocasiones ejerzamos una decision

de consumo basados solo y estrictamente en el olor (p.1).

Asimismo, la OMPI (2009) ha sefialado: “Se dice que los recuerdos olfativos
figuran entre los méas evocadores, y los fabricantes estan cada vez mas interesados en

que asociemos sus productos con aromas agradables”.

Por su parte, Isabel Ramos (2014) ha manifestado: “Para diferenciarse e innovar,
las marcas olfativas son un magnifico instrumento;42 el cerebro humano normalmente
recuerda o asocia mas facilmente un olor, sobre todo a un producto que una o varias

palabras o un dibujo.43” (p.175).
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Sin perjuicio de lo expuesto, la misma autora, en el pie de pagina N° 43, ha

indicado, citando a Gippini Forunier, E., lo siguiente:

En este sentido, Gippini Forunier, E. “Las marcas olfativas...”, op. cit., p. 1, sefiala que
varios estudios ponen de manifiesto como el olfato permite al consumidor, en
ocasiones, seleccionar y recordar un producto que desea incluso en los casos en los que
ha olvidado su nombre. Matizando que, sin embargo, otros estudios cientificos tienden
a demostrar que la capacidad de asociar aromas con objetos o de nombrar
correctamente los objetos cuya aroma es percibido, es considerablemente més limitada
que si se trata de percepciones visuales. Afadiendo que por ello ha de tener
repercusiones juridicas: “si el aroma es un elemento distintivo idoneo y desempefia un
papel critico en las decisiones de consumo, habria que plantearse seriamente su

admision como marca comercial (como se cité en Ramos, 2014, p.175).
También, citando a Burgett, J. M., establece que:

Burgett, J. M., “Hmm...What’s That Smell?...”, op. cit., p. 1 (del formato
electrénico), sefiala que los olores traen evocaciones a la memoria de los
consumidores, por ejemplo, el olor a hierba recién cortada puede inducir a una
persona a pensar en la época de primavera, y bajo determinadas circunstancias
el consumidor puede asociar el olor a un producto en particular, por lo que
tienen la capacidad de ser identificadores (como se cit6 en Ramos, 2014,
p.175).

Por otro lado, Santiago Campillo (2016) sefiala que:

Los mamiferos tenemos una gran dependencia de nuestro olfato. Somos
animales terriblemente olfativos. De hecho, los olores son capaces de evocar
recuerdos, tranquilizarnos, ponernos nerviosos, excitarnos... incluso despertar
viejos traumas. La informacidn olfativa llega en primer lugar al hipotdlamo y al
sistema limbico, dos de los puntos mas "viscerales" de nuestro sistema de
procesado cognitivo. Es normal que los olores, por tanto, nos condicionen en

nuestro dia a dia (parr.3).

Asimismo, Hernan Osorio Herrera (2014), Gerente Comercial de la empresa
colombiana Dinamic Products, quienes se dedican al marketing olfativo, manifiesta

que:
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(...) el 85% aproximadamente de todo lo que tenemos de publicidad esta dirigido a la
parte visual, y es que el sentido del olfato es el menos utilizado en temas de publicidad,
y es el sentido méas desarrollado del ser humano.

De acuerdo a los estudios, el 35% de lo que olemos con relacion al 1% de lo que
recuerda la mente de lo que tocamos, el 15% de lo que probamos, y solo recuerda el 5%
de lo que vemos; entonces, es el sentido que tiene una conexion directa con el cerebro, a
diferencia de los otros sentidos en los que tiene que atravesar un proceso en el sistema

nervioso. De hecho esto ayuda a que la memoria pueda conservarlo por mas tiempo.

Esto mismo también ha sido sefialado por Richard Axel y Linda B. Bucks,
ambos premios Nobel de Medicina y Fisiologia 2004 por su estudio sobre el olfato.
Ellos sefialan que:

(...) mientras que los seres humanos s6lo podemos reconocer 200 colores, somos

capaces de distinguir y recordar hasta 10.000 aromas distintos y que cuando nuestro

bulbo olfativo detecta algun olor, la sefial se envia directamente al sistema limbico, que
es la zona del cerebro asociada con el procesamiento de las emociones (como se cité en

Fernandez, 2017, p.139)

Por su parte, Maylee Cheilan Savournin del Toro (2014):
El olfato es el Gnico de los sentidos que esta directamente conectado con el
area del cerebro que procesa la emocién, el recuerdo y el aprendizaje asociado.
De hecho, es cien veces mas probable que recordemos algo que hemos olido
que visto, oido, tocado o probado. Es por ello que, el éxito de una marca no solo

Se Ve, se oye, se toca o se saborea, también se huele (p.3).

Como puede apreciarse de los comentarios expuestos, diversos autores sefialan
que la memoria olfativa es mas poderosa que la memoria textual, gustativa, auditiva,
incluso mas poderosa que la visual. Asimismo, los autores sefialados también se han
referido a que el aroma de un producto o servicio tiene gran capacidad evocadora,
trayendo recuerdos en la mente de las personas experiencias previamente vividas; por lo
que, con la misma ldgica, los olores son capaces de traer a la mente de los
consumidores los bienes que han adquirido en el mercado, asi como inducirlos a

realizar su compra.
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A continuacién, veremos cémo se han empleado los olores en el mercado, y los

beneficios que ha generado:

Caso Dunkin” Donuts:
En Seul, la Capital de Corea del Sur, la empresa Dunkin’ Donuts tuvo la mision
de persuadir al publico a que consumieran el café que comercializaban, debido a

la gran cantidad de competencia de venta de café por parte de otras empresas.

En efecto, aprovechando el gran trafico vehicular de la ciudad, Dunkin’s Donuts
inventd pequefias maquinas para adherirse a las radios de los transportes
publicos que hacia que cuando se escuchara la publicidad del café de Dunkin’s
Donuts, estas maquinas esparcieran el aroma de su café. Ademas, pusieron
anuncios y stands de Dunkin’s Donuts en los paraderos de dichos transportes, lo
que hacia que las personas, al salir, visualicen inmediatamente el stand o

anuncio de Dunkin”Donuts.

La consecuencia de esta iniciativa fue que el nimero de visitantes a las tiendas

de Dunkin’ Donuts increment6 en 16%, y las ventas de su café aument6 en 29%.

El olor a nuevo:

La empresa Ford quiso que los compradores de autos de segunda pudieran
experimentar la sensacion de encontrarse frente a un auto nuevo; por lo que
crearon, con ayuda de un gran numero de expertos, “el olor a nuevo”. Este
aroma fue impregnado dentro de estos autos, y logrd producir la sensacién
esperada en los consumidores. El olor a nuevo fue promocionado en toda las

campanias publicitarias de Ford.

La consecuencia fue que la venta de los carros de segunda aumenté de manera

considerable. Hoy en dia gran parte del sector automotriz utiliza este aroma.

Caso hipermercados Bloom:
Esta empresa desarroll6 una maquina que esparcia olor a filete. Esta maquina

fue adherida a un anuncio gigante a las afueras de uno los hipermercados Bloom
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en Inglaterra. Este olor indujo a los consumidores a adquirir dicho filete; por lo

que los consumos de dicho producto aumentaron.

Otros casos en los que se puede visualizar cobmo las empresas estan utilizando

los aromas como estrategia de venta:

- Laempresa Singapore Airlines:
Utiliza una fragancia con un toque exdético que crea la experiencia del viajero

mas agradable. Este olor forma parte de su identidad.

- La empresa japonesa Sumitomo Rubber Co. emplea aroma floral para

neumaticos.

- Laempresa Unicom Products Limited utiliza el olor a cerveza amarga, el cual es

esparcido al tirar un dardo.

- La empresa francesa L’Oreal utiliza fragancias frutales para envases de

productos para el cabello.

- La empresa Bankiter utiliza el olor a naranja con jazmin que identifica sus
sedes, oficinas, y papeleria empleada en las comunicaciones que se dirigen a los

clientes.

- La empresa japonesa Chaku Perfume Cia. S.A. cred una aplicacion para iPhone
Ilamada Charla Perf, la cual envia un olor acompafiado de mensajes o
notificaciones al correo electronico. Para que esto sea posible se necesita que

ambos moviles tengan la misma aplicacion.
- En Tokio, la capital de Japon, se estuvo realizando el proyecto Ekika, el cual

consistia en usar los olores para orientar a los pasajeros en relacion a las zonas a

las cuales iban transitando.
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De lo expuesto, puede percibirse que los aromas han llamado la atencion del
mundo empresarial, pues permite captar clientela en virtud a las fuertes sensaciones que

pueden trasmitir, y los multiples recuerdos que pueden traer a un consumidor.
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CAPITULO IV: APORTES

4.1 Criterios para determinar la distintividad de las marcas no tradicionales no
visibles, sobre la base de la funcion fundamental y mas importante de la marca: su

funcién identificadora y diferenciadora

a) A nivel andino se ha considerado que las marcas no tradicionales no visibles

(incluidas las tactiles y gustativas) pueden reqgistrarse por poder poseer aptitud distintiva

y, por ende, poder cumplir con la funcién principal de la marca. En ese sentido, no debe

denegarse el reqgistro de una marca por el hecho del signo estar conformado por un

sonido, aroma, textura o sabor, v no por algun signo visible.

Luego de haber revisado el regimen subregional, nacional, y casos practicos de los
Paises Miembros de la CAN en cuanto a la aptitud distintiva de los signos no visibles,
es necesario acotar que de la lectura del articulo 134 de la Decision 486 se desprende
que los expertos de propiedad intelectual al momento de la elaboracion de esta norma
andina consideraron que los signos olfativos y sonoros, asi como los demas signos
sefialados en la lista enunciativa expuesta en este mismo articulo, pueden poseer aptitud
para distinguir productos o servicios en el mercado. Esto porque se sefiala que “(...)
constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado.(...)”, y luego establece que “Podran constituir marcas, entre otros, los
siguientes: (...) c¢) los sonidos y los olores; (...)”. Es decir, los signos olfativos y
sonoros no estarian incluidos en esta lista si no pudieran poseer aptitud distintiva y, por

ende, cumplir con la funcion principal de la marca.

Asimismo, tal como Baldo Kresalja (2001) nos comenta, a partir de la
elaboracion de la Decision 311 hasta la Decision 486 puede apreciarse el esfuerzo de
los Paises Miembros de la CAN en querer recoger las normas de Propiedad Intelectual
tanto del Convenio de Paris como del ADPIC, teniendo este Gltimo mucha influencia en
la elaboracion de la Decision 486. En el presente trabajo, pudo apreciarse que el ADPIC
(1994) fue el primer instrumento internacional en el que se hizo referencia a las marcas

no tradicionales no visibles al establecer en el numeral 1 del articulo 15 que “(...)Los
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Miembros podran exigir como condicién para el registro que los signos sean
perceptibles visualmente” (ADPIC, 1994).

Respecto a los signos tactiles y gustativos, no puede saberse con precision si
para estos expertos al momento de elaborar la Decision 486 consideraron si estos signos
podian constituirse como marcas Yy, por ende, si podian de alguna manera poseer aptitud
distintiva, pues si bien no se prohiben sus registros, tampoco se admiten expresamente.
Sin perjuicio de lo expuesto, debemos precisar que sobre las marcas tactiles, tanto el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 242-1P-2015, asi como las
oficinas de propiedad intelectual de Colombia y Ecuador (como hemos visto) han
aceptado el registro de estas marcas y, en consecuencia, la posibilidad de ser aptas para
distinguir productos o servicios, por lo que puede concluirse que a nivel andino se
admite que los signos tactiles pueden cumplir con la funcion principal de la marca. De
igual forma, sobre los signos gustativos, en el Proceso 242-1P-2015, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina senalé que “(...) En el caso particular de las marcas

tactiles, “forma” equivale a “textura”, asi como en el caso de las marcas gustativas

significa “sabor” (...)”, por lo que se encuentra claro que a nivel comunitario se
admiten estos tipos de marcas; ademas, esto también puede corroborarse cuando en el
mismo Proceso se establece que la lista de signos del articulo 134, que indica qué
signos pueden constituirse como marcas, “no se trataria de un numeros clausus, sino de
un numerus apertus, por lo que dicha lista también incluye tanto a los signos no
tradicionales visibles como los no visibles” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2015,
p.20). También, debe recordarse que en la nueva normativa de Propiedad Intelectual de
Ecuador, en su articulo 359, numeral 3, se sefiala expresamente que los sabores pueden

constituirse como marcas.

En ese sentido, puede establecerse que a nivel andino las marcas no
tradicionales no visibles, incluidas las tactiles y gustativas, pueden constituirse como
marcas, por considerarse que pueden ser aptas para distinguir productos o servicios en
el mercado; es decir, pueden cumplir con la funcion principal de la marca. En efecto, no
debe denegarse el registro de una marca por el hecho del signo estar conformado por un

sonido, aroma, textura o sabor, y no por algun signo visible.
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b) La aptitud distintiva es el requisito esencial que todo signo debe tener para poder

constituirse como marca; por este motivo, este requisito debe ser incluido en cualquier

concepto o definicién de marca, entendiéndose por aptitud distintiva a la potencialidad

gue tiene un signo de distinquir productos o servicios en el mercado. Este es el requisito

determinante que el INDECOPI debe evaluar al momento de conceder el registro de un

signo no visible como marca.

Cuando estudiamos en el capitulo Il la figura de la marca, en particular, sobre sus
funciones, pudo apreciarse que la funcion principal de la marca es su aptitud
identificadora y diferenciadora; es decir, que el signo pueda servir para identificar y
distinguir productos o servicios en el mercado, siendo sus otras funciones, aunque no
menos importantes, usuales pero no necesarias, tales como su funcion de identificacion
del origen empresarial, funcion de recoleccion de prestigio o calidad, funcién

publicitaria e informativa, funcion competitiva, entre otras.

En ese sentido, la aptitud distintiva es el requisito esencial que todo signo (y
concepto de marca) debe tener para que pueda constituirse como tal. Es decir, tanto
signos visibles como no visibles podran constituirse como marca siempre y cuando

puedan cumplir con la funcidn principal.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe recalcarse que el Diccionario de la Real
Academia Espafiola (2014) senala que el término aptitud significa “(...)Cualidad que
hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin”. En esta linea,
Diego Chijane (2007) nos dice que un signo sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado significa que el signo tenga la potencialidad de cumplir con esa

funcion.

En este orden de ideas, es usual que cuando se solicite el registro de un signo
como marca, este aun no pueda identificar o distinguir inmediatamente un producto o
servicio en el mercado®, sino hasta que interactue con los consumidores; es decir, al

comienzo el signo debe tener la aptitud de identificar y distinguir los productos o

32 Vale recordar que a diferencia del derecho marcario estadounidense, en el régimen andino no se
necesita que el signo sea usado en el comercio para ser registrado como marca.
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servicios para los cuales serd aplicado, pero es al momento de usarse en el comercio, e
interactuar con el consumidor, que logra distinguir productos o servicios. Esto también
es aplicable para el registro de signos no visibles. Estos signos al principio no podran
distinguir productos o servicios en el mercado, pero deben tener la aptitud de cumplir

con esta funcion.

Vale recalcar que si bien se ha manifestado que los signos no visibles son
considerados, a nivel andino, con aptitud para poder cumplir con la funcién principal de
la marca, este requisito debe examinarse con relacién al producto o servicio al cual el
signo no visible busca distinguir, de acuerdo al Principio de Especialidad estudiado en

el capitulo 11.

¢) Las distintas figuras de la Propiedad Intelectual y, en particular, la figura de la marca,

se adecuan a las situaciones sociales, econémicas y comerciales del momento,

careciendo de asidero la posicion de que los consumidores no estarian acostumbrados a

percibir los signos no visibles como marcas.

En los antecedentes historicos expuestos en el capitulo I, hemos visto que desde la
aparicion de la figura de la marca (en los siglos X1 y XIlI, con el desarrollo de los
intercambios comerciales, la aparicion de los artesanos y comerciantes, y con el
surgimiento de la Lex Mercatoria) sus funciones y tratamientos han variado de acuerdo
a las situaciones sociales, econdmicas y comerciales del momento (asi como todas las

ramas de la Propiedad Intelectual).

En ese sentido, tal como nos explica Christian Schmitz (2012), en la actualidad
la necesidad de distincion de los productos o servicios emerge con una fuerza nunca
antes vista, pues el comercio alrededor del mundo ha incrementado de manera
considerable, teniendo los comerciantes un sinumero de productos y servicios idénticos
o similares en el mercado que buscan que los consumidores los identifiquen y
diferencien para que puedan ser consumidos. Es por ello que los competidores tratan de
que su marca quede lo méas posiblemente plasmada en la mente del consumidor. Sin
embargo, con las marcas tradicionales, hoy en dia, esto se torna mas dificil, pues los

consumidores estan invadidos de estos tipos de marcas, no quedandoles alternativa a los
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competidores de buscar estrategias para que sus marcas puedan cumplir su funcion
principal. Es por ello que las marcas no tradicionales no visibles, como los sonidos, los
olores, las texturas y los sabores, son signos que actualmente se estan utilizando como
una forma innovadora de distinguir los distintos bienes en el mercado, captando mas la

atencion del publico consumidor.

Es por esta razon que la figura de la marca esta variando a la situacion tanto
social, econémica y comercial en la que estamos viviendo actualmente. Si
anteriormente bastaba con las marcas tradicionales para distinguir productos o servicios
en el mercado, ahora ya no, pues los comerciantes necesitan distinguir sus bienes de
manera mas atractiva, reiterdndose, de manera que sus marcas queden lo mas
plasmadamente posible en las mentes de los consumidores. Asimismo, como vimos en
el capitulo Il, el concepto de marca tradicional o no tradicional varia de acuerdo a las
circunstancias del momento, pues muchos de los signos que son considerados
tradicionales hoy en dia, en el pasado han podido ser considerados como marcas no
tradicionales y, en consecuencia, es probable que los signos no visibles, que ahora los
incluimos dentro del concepto de marcas no tradicionales, en el futuro sean tratados

como marcas tradicionales.

En consecuencia, los usos y costumbres de los empresarios hardn que los
consumidores puedan percibir los signos no visibles como marcas, tal como en el
pasado ha podido variar la percepcion de esta figura (que identificaba en principio el
lugar de origen de los productos), como los signos que se consideraban como

tradicionales o no.

Adicionalmente, ya en el caso estadounidense In re Clarke, se corrobor6 que la
solicitante de registro de una marca no tradicional no visible (una marca olfativa) para
distinguir hilos y fibras para bordados, demostrd6 que tanto los consumidores,
comerciantes y distribuidores habian llegado a identificar estos productos por su aroma,
con ayuda de una buena campafa publicitaria. En ese sentido, carece de asidero el
argumento de que los consumidores no podrian percibir a los signos no visibles como

marcas.
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d) El derecho marcario otorga el derecho de uso exclusivo de un signo a su titular, y

prohibe la utilizacién de dicho signo por parte de terceros sin su autorizacién; sin

embargo, el derecho marcario no requla la forma en como se utiliza dicho signo

distintivo en el comercio, por lo que carece de asidero el argumento que sefiala que los

consumidores no podrian percibir los signos no visibles como marcas antes de realizar

la compra de algin producto o servicio y, por ello, no podrian ser admitidos como

marcas

Debe precisarse que en el caso de las marcas sonoras, estas pueden ser rapidamente
percibidas por los consumidores antes de realizar sus compras a través de medios como

la television, la radio, las redes sociales, entre otros medios de comunicacion.

Sobre las marcas tactiles y olfativas, si bien mediante los antedichos medios de
comunicacion no se pueden oler® ni percibir las texturas de los productos, estos si
pueden percibirse antes de realizar la compra, pudiendo los competidores utilizar dichos
signos en los empaques de los productos, o en un establecimiento comercial antes de
elegir un servicio. Sin embargo, debe recordarse que el registro de una marca otorga a
su titular el derecho de uso exclusivo sobre esa marca y la protege contra los usos no
autorizados en el comercio por parte de terceros, no regulando el Derecho de Propiedad
Intelectual la forma de uso en el mercado de ese signo distintivo; es decir, al igual que
una marca visual, si bien el registro protege que el titular tenga el uso exclusivo de
dicha marca, y que nadie méas en el mercado la utilice sin su autorizacién para realizar
actos de comercio, si el titular decide utilizar la marca dentro del contenido de un
empaque, de forma que el consumidor no pueda percibirla, por medio del sistema
marcario o de la propiedad intelectual nada se podra hacer, siendo quizas este tema
competencia del derecho a los consumidores, en lo concerniente al derecho a la
informacidn, mas no una situacion vinculada al registro de signos distintivos como

marcas.

Sobre las marcas gustativas, si bien puede utilizarse los mismos argumentos

expuestos en el parrafo anterior, se considera que si habria incovenientes practicos en

33 Aunque debe recordarse que ya se ha evidenciado tecnologia que permite percibir olores por medio de
mensajes de texto.
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que los consumidores puedan percibir estas marcas antes de efectuar la compra de los
productos, pues la Unica forma de que los consumidores puedan percibirlos es probando
los productos antes de comprarlos, que por la misma naturaleza del signo seria inviable.
Asimismo, de lo expuesto en el capitulo Ill, puede observarse que se ha encontrado
casos e intenciones de utilizar y/o registrar marcas gustativas principalmente para
distinguir productos farmacéuticos, por lo que el consumidor solo podria percibir el
signo al momento de consumir el producto mas no antes de la compra. Debe recordarse
que no se ha encontrado algun caso de marcas gustativas para distinguir servicios. En
ese sentido, si bien una marca gustativa en teoria puede constituirse como marca, se

considera que no tiene viabilidad practica®.

e) Las marcas no tradicionales no visibles usualmente pueden poseer distintividad

inherente vy, dificilmente podrd aplicarse la figura del “secondary meaning” para que

puedan ser registradas.

Es necesario recalcar que, sobre las marcas sonoras, la mayor parte de la doctrina
considera que estos tipos de marcas pueden poseer distintividad inherente. Inclusive,
Baldo Kresalja (2001) manifiesta que “no estaria en dicusion su capacidad de
distinguir”. Asimismo, en nuestro dia a dia podemos corroborar que las personas son
capaces de distinguir y diferenciar gran cantidad de melodias, canciones, sonidos,
ruidos, y darles diversos significados. Adicionalmente, como se ha visto, alrededor del
mundo, asi como dentro de los Paises Miembros de la CAN, e incluso en el Per( ya
tenemos registradas un gran nimero de marcas sonoras, y los solicitantes no han
necesitado demostrar que los mismos hayan adquirido distintividad sobrevenida para
que hayan sido posibles sus registros como marcas. En esta linea, puede decirse que
para los paises andinos y, en particular, en el Peru, se considera que los sonidos por si

mismos pueden poseer distintividad inherente.

Sobre los otros tipos de marcas no tradicionales no visibles, si bien predomina la

idea de que solo pueden llegar a ser distintivos por medio de su constante uso en el

34 Por otro lado, muchas veces las marcas, con el fin de que sean publicitadas, no se encuentran
necesariamente junto al producto que desean distinguir, encontrdndose muchas veces en llaveros, tarjetas
de presentacion, lapiceros, entre otros.
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mercado, debiendo configurarse lo que se conoce como “secondary meaning”, es

necesario analizar esta figura.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el
Proceso 388-1P-2015, sobre la distintividad adquirida o “secondary meaning” manifesto
lo siguiente:

44. (...) el régimen comunitario sobre proteccion de la propiedad intelectual descansa

principalmente en el principio de la proteccion al esfuerzo empresarial (...). Si un

empresario (...) convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo
no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor
como distintivo de determinados productos o servicios; resulta natural que obtenga
proteccidn a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar asi que su

solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo (...).

45. En el Acuerdo de Marrakech, en su anexo 1C, relativo al <<Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio>>
(ADPIC), establece lo siguiente:

“Articulo 15.1: (...) Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir
los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de

registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso (...)”

46. En otras palabras, signos que inicialmente no tenian aptitud para individualizar

productos o servicios pueden ser protegidos por el cardcter distintivo gue adquieren por

SuU USO como marca.

47. (...) la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en
materia de marcas, otorgandole valor al uso previo al registro y estableciendo una
importante excepcion a determinadas causales de irregistrabilidad de caracter absoluto
contempladas en el articulo 135 de la Decision 486. En palabras de Carlos Correa: “(...)

Segun el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta de caracter

distintivo intrinseco no significa necesariamente que se excluya la proteccion si ha

adquirido dicho caracter a través del uso.

48. En virtud de la figura para distinguir la distintividad sobrevenida, un signo gue ab

initio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real y efectivo en
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el mercado. En efecto, la Decision 486 consagra la figura en el Gltimo parrafo del
articulo 135, de la siguiente manera:

“No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser registrado
como marca si quien solicita o su causante lo hubiese estado usando constantemente en
el Pais Miembro vy, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva

respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

49. En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para
gue opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez
Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la distintividad adquirida
es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registrd, ab initio no

reina el requisito de la distintividad. El otro requisito esencial es el uso constante, real y

efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

(..)

51.(...) en el Proceso 92-1P-2004, el Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(...) un signo podra ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio,

o de ser descriptivo, 0 genérico, 0 comln o usual, o de consistir en un color no

delimitado en una forma especifica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese
estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo
hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se

aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar

a dejar de serlo y adquirir el caracter distintivo tipico de una marca. (...)
(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit.,p.471).

52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier

signo que en un principio no reunia los requisitos de registrabilidad establecidos en los

literales b), e), f), g) y h), del articulo 135”. (Los subrayados son mios).

En efecto, de lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
puede apreciarse que para que se configure la distintividad sobrevenida, en nuestro
régimen andino se necesita como presupuestos que: i) el signo, en principio, carezca de
distintividad intrinseca, especificamente, que no reuna los requisitos de registrabilidad

establecidos en las letras b), e), f), g) y h) del articulo 135 (es decir, por ser descriptivo,
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genérico, comun o usual o consistir en un color no delimitado por una forma especifica)
y , 1i) que por su uso real, constante y efectivo en el mercado haya logrado que los

consumidores distingan los servicios o productos a los cuales se aplica el signo.

Bajo la misma linea, el INDECOPI en diversas ocasiones ha indicado estos
misSmos presupuestos para que se configure el “secondary meaning”. En efecto, en un
caso mas reciente, en la Resolucion N° 0578-2017/TPI-INDECOPI, la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI manifesto:

Se denomina secondary meaning al fendmeno por el cual un signo originariamente

desprovisto de capacidad distintiva se convierte — por consecuencia fundamentalmente

del uso- en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario.

Asi, en ciertos casos, a raiz de una vasta camparfia publicitaria y de un uso prolongado

en el comercio, una marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitia

identificar los productos o servicios a los que se referia con un origen empresarial

determinado, puede adquirir para el publico un “significado secundario”, €s decir, un

significado especial gue va mas alla del significado primario, genérico o descriptivo que

normalmente tiene ese signo, el cual sirve para indicar el origen empresarial del

producto o servicio particular de que se trata en relacién con otros productos o servicios

de la misma categoria.

De la jurisprudencia de derecho comparado puede citarse el caso de la agencia de
alquiler de automoviles “Dollar-a-day” (un dolar por dia) que present6 una solicitud de
registro de su marca de servicio del mismo nombre en los Estados Unidos de América.

Si bien en principio esta expresion resulta descriptiva de los servicios gue se querian

distinguir, se consider6 que la marca habia adquirido un significado secundario a raiz de
una campafa publicitaria lanzada en todo el pais y también por el hecho de que la
agencia tenia oficinas en muchos lugares, que tenia millares de clientes y que la
expresion “Dollar-a-day ” no habia sido usada para distinguir los mismos servicios por
ningin otro competidor, por lo que la expresion en cuestion era reconocida por el
publico consumidor como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa
en particular, y no como una descripcion genérica empleada por todas las empresas del

mismo giro empresarial (Los subrayados son mios).
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Por lo expuesto, no cabe duda que tanto a nivel nacional como andino, la figura
del “secondary meaning” es utilizada con la finalidad de que un Signo, que en principio
no tenia distintividad inherente (por ser descriptivo, genérico, de uso comdn, entre
otros) y que haya adquirido distintividad a consecuencia de su uso constante, real y

efectivo en el comercio, pueda registrarse como marca.

En efecto, tal como hemos indicado, a nivel andino se ha considerado que los
signos no visibles, por si mismos, pueden tener la aptitud de distinguir productos o
servicios en el mercado; sin embargo, en cada caso particular, en virtud al Principio de
Especialidad expuesto en el capitulo I, esta aptitud distintiva debe analizarse en
relacién a los productos o servicios que se buscan distinguir. Asimismo, tal como se ha
establecido en el Proceso 242-1P-2015, las prohibiciones absolutas de que los signos de
uso comun o genéricos no podran registrarse como marcas también son aplicables en el
caso de los signos no visibles®. Adicionalmente, cabe recordar también que segin la
doctrina expuesta en el capitulo anterior, los signos no visibles tampoco deben ser

descriptivos del producto o servicio que buscan distinguir.

En este orden de ideas, pese a que de la lectura del articulo 135 se evidencia que
ha sido redactado pensandose solamente en las marcas visuales, debe concluirse que
para que se configure el “secondary meaning” en relacion a las marcas no visibles, estas
no deben ser, en principio, inheremente distintivas en relacién a los productos o
servicios que pretenden distinguir; es decir, deben ser genéricas, usuales o de uso
comun (entre otros), pero no puede decirse que estos de plano solamente podrian
adquirir distintividad sobrevenida, porque, como ya se ha expuesto, a nivel andino se ha
considerado que estos signos por si mismos pueden ser aptos para distinguir productos
o servicios en el mercado; ademas, hoy en dia a la ciencia no le cabe duda que todos los

sentidos del ser humano, tanto la vista, el oido®, el sabor, el tacto y olfato, son medios

35 Sobre este tema, debe recordarse que en el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI (2007) se indico que “los sonidos que se consideran
habituales en una rama comercial y cuya utilizacién es reivindicada por los comerciantes no se pueden
registrar como marcas”.

% Debe recordarse que en la décimo sexta sesion el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI (2006) se indic6 que no podia descartarse la
capacidad intrinseca del olfato para distinguir.
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de adquisicion de conocimientos de los seres humanos y, con estos, su capacidad de
diferenciar y distinguir diversas cosas y situaciones, y darles diferentes significados.

En ese sentido, para que pueda configurarse el “secondary meaning”, al igual
que sucede en los casos de las marcas visuales, las marcas no tradicionales no visibles
deberan ser, en principio, genéricos, usuales, de uso comun en el mercado, descriptivos
(entre otros); es decir, no poseer aptitud distintiva en relacion a los productos o
servicios que buscan distinguir, y, posteriormente, por medio de sus usos reales,
constantes y efectivos en el mercado deberan lograr ser distintivos para los
consumidores, y lograr distinguir con ellos los bienes a los cuales estos signos se

aplican.

Sin embargo, a diferencia de lo que diversos autores han manifestado, se
considera que es mas complicado que un signo no visible (a excepcion de los signos
sonoros), por su misma naturaleza, pueda adquirir significado secundario. Esto en
virtud a que el modo de percibir un signo tactil, gustativo u olfativo, por parte del
consumidor, es usualmente mediante el contacto directo con algin producto u objeto
(en el caso de los signos olfativos, también con el servicio), y en el caso de los signos
visibles, no solamente pueden percibirse visualmente, sino también pueden leerse y
vocalizarse, y al igual que los signos sonoros, pueden publicitarse por distintos medios
de comunicacion; por ejemplo, facilmente puede ser de entendimiento del publico
consumidor que la marca “El Periédico” para distinguir periodicos, sea una marca que
identifica dichos productos, por medio de un esfuerzo y constante uso en el mercado, y
gran publicidad. Es por este motivo, que tanto los signos visibles, como los signos
sonoros, que sean genéricos, usuales, descriptivos, entre otros, pueden, por su uso
constante, efectivo y real en el mercado, adquirir distintividad sobrevenida; pero
dificilmente el olor a cacao para distinguir chocolates, va a poder adquirir distintividad
sobrevenida, o el olor a menta para distinguir caramelos de menta, o el olor a limdn,
usualmente utilizado para distinguir productos de limpieza, pues su Unico medio de
percepcion, hasta el momento, es por medio del contacto directo con algin producto,

servicio y/o el signo. Esto mismo sucede con los signos tactiles y gustativos.
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f) Las marcas no tradicionales no visibles pueden ser utilizadas separandose del producto que

distinguen vy, en caso de utilizarse en el mismo producto, los signos deben darle un elemento

extra al mismo, no debiendo ser un atributo inherente. Por esta razén, carece de asidero el

argumento que manifiesta gue algunos signos no visibles no podran registrarse como marcas

por no poder separarse de los productos que buscan distinguir

Es necesario indicar que debe diferenciarse el empaque del producto con el producto
mismo, pudiendo claramente colocarse algunos de estos signos en el empaque mas no
en el producto. Asimismo, en caso de colocarse estos signos en el mismo producto,
debe tenerse en consideracion lo manifestado por Marlee Savourin sobre los signos
olfativos: “Son aromas que van mas alld de ser una caracteristica intrinseca del
producto o servicio y para que se consideren como tal, inexorablemente, tienen que
afiadirle un valor extra a lo que representen” (Savourin, Marlee, 2014) (El subrayado es

mio). Lo que de la misma manera debe aplicarse para los signos téctiles y gustativos.

En efecto, por més que los signos no visibles se encuentren en los productos,

estos deben darle un valor extra, no siendo una caracteristica intrinseca de los mismos.

g) No puede alegarse que no pueden registrarse marcas no tradicionales no visibles por

ser percibidas de manera subjetiva por parte de los consumidores, pues eso equivaldria

a decir que todo conocimiento adquirido por los sentidos, ademdas del visual, es

subjetivo.

Se considera que carece de asidero el argumento de que los signos no visibles, como los
signos olfativos, tactiles y gustativos serian percibidos de manera subjetiva, y no
objetiva, por parte de las personas. Pues no se ha encontrado algun estudio cientifico
que determine la subjetividad en la percepcion de los sentidos por parte de los seres
humanos. Por el contrario, Lorenzo Vicente Burgoa (2014), ha manifestado que:
(...) se ha defendido que los colores, los sabores, olores y otras cualidades similares son
algo puramente subjetivo, no algo real y objetivo. Dependerian, por tanto, del sujeto

cognoscente. (...)

Frente a esto, sin embargo, tenemos:
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1) Que, como ya vimos, la naturaleza o esencia de tales cualidades no se percibe por los

sentidos, sino por la razén; pero que percibimos tales cualidades justamente en cuanto

son un tipo de energia de la materia, en cuanto estimulan nuestros sentidos: luego como

algo de tipo objetivo, no subjetivo. Sin estimulo no hay sensacion. Y por ello tampoco

percibimos tales cualidades a nuestro arbitrio o segln nuestros deseos. Y ello, incluso

aunque el 6rgano de percepcion sea algo del sujeto, como en los olores y sabores. Pero
no es lo mismo ser “de un sujeto” que ser puramente “subjetivo”. Todo conocimiento es
acto de un sujeto; mas no por ello es “subjetivo” en cuanto a su contenido, que es de lo

gue se trata.

2) De modo general, y dado que tales cualidades son los “objetos primarios y formales”

de los sentidos, si ellas no fueran objetivas, nada de cuanto percibimos por los sentidos

seria objetivo; no corresponderia al medio objetivo. Por lo que los sentidos serian, en

los animales, érganos completamente inutiles, si no ya nocivos y engafiosos. (...)

(p.349). (Los subrayados son mios)

Asimismo, concordamos con la posicion del solicitante de la marca olfativa
“olor a fresa” expuesto en el capitulo anterior, en el que para el registro de signos no
visuales, como para cualquier marca, no existe un requisito o criterio basado en la
objetividad del signo, sino que este debe ser distintivo en virtud a los productos o
servicios a los cuales se aplica. En ese sentido, consideramos de que el hecho de que los
signos no visibles no sean aun frecuentemente utilizados en el comercio, no es motivo
para exigir mas requisitos, pues tampoco hay certeza de que lo que percibimos mediante
el sentido de la vista sea menos o mas objetivo de lo que percibimos mediante los

sentidos del olfato, gusto, tacto o sonido.

h) Los signos no visibles que se pretenden registrar como marcas, de acuerdo a lo

establecido en el Proceso 242-1P-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, en su numeral 137, con relacion a las letras ¢) y d) del articulo 135 de la

Decisién 486, no deberan consistir en olores, texturas, sabores o sonidos usuales de los

productos o de sus envases, caracteristicas impuestas por su naturaleza o funcidn, o que

dichos olores, texturas, sabores o sonidos otorgen una ventaja funcional o técnica al

producto o al servicio al cual se aplican.

221



Sobre este aspecto, debe recordarse que en el antedicho Proceso 242-1P-2015, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisé que a diferencia de lo que sucede
en la Unién Europea, en la normativa andina no se prohibe la forma y/o signos no
visibles que otorguen un valor sustancial al producto que afecte su valor intrinseco, sin
embargo, se reitera, es necesario que para el registro de signos no visibles se corrobore
que estos no otorgan una ventaja funcional al producto, pues como se ha visto, la
funcionalidad del signo también ha sido un obstaculo para el registro de estos tipos de

signos alrededor de mundo.

Debe recordarse que la Junta de Juicios y Apelaciones sobre Marcas de los
Estados Unidos (TTAB) establecio que los criterios para determinar la funcionalidad de
un signo son los siguientes: i) la existencia de una patente de utilidad (o, consideramos,
de invencion, segun sea el caso) evidenciando sus ventajas utilitarias, ii) la existencia de
materiales publicitarios en el cual el solicitante del signo promocione sus ventajas
utilitarias, iii) la disponibilidad del producto para la misma funcién para los
competidores y, iv) la existencia de evidencia que demuestre que el signo

comparativamente es un método mas simple o mas barato para producir el producto.

Debe recalcarse que, como ya hemos visto, en Estados Unidos se necesita que el
signo distintivo sea usado en el comercio para que obtenga proteccion, a diferencia del
regimen andino, en donde solo el registro constituye los derechos sobre las marcas, por
lo que si bien el punto nimero ii) ayudaria a determinar si un signo no visible es
funcional o no, puede ser probable que la marca no esté en uso al momento de solicitar
su registro, y que tampoco haya publicidad sobre ella. Sobre los demaés criterios, no
encontramos obstaculo o limitacion para que las oficinas de propiedad intelectual de los
paises miembros, asi como el INDECOPI utilicen estos criterios para determinar si un

signo, en particular, los signos no visibles, son funcionales o no.

Asimismo, debe reiterarse, refiriendonos al Proceso 242-1P-2015, que el signo
no visible demuestre que otorga un valor sustancial al producto que afecta su valor
intrinseco no se encuentra contemplado como prohibicion para que estos signos sean
registrados como marcas, por lo que en ningin caso este debera ser un criterio para

denegar las solicitudes de registro.
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i) La denegacion de un signo no visible como marca debera sustentarse en las

prohibiciones absolutas o relativas establecidas en la Decisién 486, v respetando el

Principio de Especialidad. Sobre el particular, no deberd denegarse el registro de un

signo sonoro bajo el sustento de gue la melodia o ruido tiene corta 0 mucha duracion,

basta con que sea distintivo de acuerdo al producto o servicio que pretende distinguir

para gue pueda ser registrado como marca

Debe reiterarse que al momento de realizar el analisis de distintividad de un signo para
que pueda ser registrado como marca, las Oficinas de Propiedad Intelectual deberan
evaluarlo de acuerdo a los productos o servicios para los cuales se van a utilizar
(principio de especialidad); por este motivo, consideramos que los criterios expuestos
en los casos practicos de las marcas sonoras, como de no concederse su registro por ser
muy simples (como los criterios expuestos por la Superintendencia de Industria y
Comercio — SIC , en las resoluciones 42107 y 33397) por tener poca duracién o, por el
contrario, por ser muy extensas ( como se muestra en la resolucion 82327 emitida por el
SIC) son errados, pues si estos criterios no se encuentran en las causales de
prohibiciones absolutas y relativas no deben considerarse como obstaculos para el
registro de estos tipos de signos; asimismo, no puede determinarse por el grado de
duracion de un sonido si tiene la potencialidad de ser distintivo o no, a menos que este
no lograra percibirse por el pablico consumidor y, se reitera, este analisis debe
realizarse de acuerdo a los productos o servicios que pretenden distinguirse. En ese
sentido, consideramos errado que se haya denegado el registro del signo sonoro “ding
dong” (sonido de timbre) para distinguir servicios de las clases 35, 36, 38 , 39, 41y 42,
alegandose que era muy simple, pues este analisis debio realizarse dependiendo de los
servicios que se pretendian distinguir, y no mediante un argumento que carece
completamente de asidero. Lo méas importante es si el signo tiene la potencialidad para

ser distintivo, y no su grado de duracion.

j)La falta de novedad de un signo no visible no debe ser un motivo para denegar su

registro, pues a diferencia de la Decision 85, la Decision 486 no lo exige como requisito

para que un signo pueda reqgistrarse como marca
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En efecto, debe recalcarse que, a diferencia de lo establecido en la derogada Decision
85, la Decision 486 no exige este requisito, por lo que no deberia ser un argumento de
las Oficinas de Propiedad Intelectual para denegar las solicitudes de registro de marcas
no tradicionales no visibles; no obstante, no puede negarse que el hecho de que el signo
no visible sea novedoso aumenta sus probabilidadades de ser distintivo, al igual que
para un signo visible, una marca de fantasia tiene mayor grado de distintividad y, por
ende, mayor grado de proteccidn. Por este motivo, consideramos errado lo dispuesto en
el caso europeo “olor a hierba recién cortada” en cuanto la OAMI establecié que

mientras mas conocido sea un olor mas distintiva seria la marca olfativa.

k) Para registrar marcas no tradicionales no visibles las Oficinas Nacionales

Competentes deberan analizar si el sonido, olor, sabor o textura son distintivos o no y/o

si_son semejantes o0 iguales a otros va utilizados en el mercado, v no las

representaciones gue se aportan para efectos de la publicidad del registro, como los

pentagramas, notas musicales, formulas quimicas, descripciones, dibujos, entre otras

En efecto, se dice que una marca sonora carece de distintividad si las notas que la
conforman son iguales o similares a las notas de sonidos o melodias previamente
registradas. Sobre el particular, cabe recalcar que en una marca sonora lo que debe ser
distintivo es el sonido y no sus notas musicales; es decir, puede que las notas musicales
de sonidos o melodias sean semejantes, pero si al momento de percibir los sonidos o
melodias son distintas, es esta distincion la que debe prevalecer. Lo mismo ocurre en el
caso de las marcas olfativas, por mas que dos de este tipo de marcas esten compuestos
por formulas semejantes, lo importante es que al momento de percibir dichos aromas

sean distintivos.

Al respecto, consideramos acertada la posicion del Tribunal Supremo de
Holanda, en el caso del perfume Tresor, cuando sefial6 que:

(...) la elaboracion de un perfume a partir de ingredientes distintos, pero que a su vez

transmiten la misma fragancia que otro podria constituir una infraccion, mientras que

por el contrario, tal no seria el caso de dos perfumes que tienen formulas similares, pero

cuya fragancia es distinta (como se citd en Ferrero, 2009, p.332).
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En ese sentido, lo que debe ser distitivo en las marcas no tradicionales no
visibles, en el caso de los signos sonoros, es el sonido o melodia, y no sus notas
musicales o los pentagramas que se presentan al momento de la solicitud; de la misma
forma para los otros tipos de signos no visibles, para las marcas olfativas y gustativas,
lo que debe ser distintivo son los aromas y sabores, y no los ingredientes o férmulas
presentadas; asi como para las marcas téctiles, las descripciones o dibujos que se
utilizan para explicar la composicién de la marca no es lo relevante para determinar la
distintividad de estos tipos de marcas, sino la textura del producto que se utiliza como

marca.

Por otro lado, es por esta misma razon que consideramos errada la posicion de
que los signos tactiles serian percibidos por los consumidores como meros elementos
decorativos de los productos que desean distinguir, pues el término decorar, de acuerdo
al Diccionario de la Real Academia Espafiola (2014), se define de la siguiente manera:

“(...)1. tr. Adornar, intentar embellecer una cosa o0 un sitio. Decorar la pared, los salones.

2.tr. Servir para adornar o embellecer algo. U. t. c. intr. Las flores decoran mucho (...)” (el

subrayado es mio).

Como puede apreciarse, este término se refiere al intento de embellecer una cosa
0 sitio; es decir, a darle un mejor aspecto visual; sin embargo, en las marcas tactiles lo
que debe predominar es la aptitud distintiva del tacto que los consumidores perciben al
momento de interactuar con el producto u objeto, no teniendo relevancia si el aspecto
visual de esa textura otorga un embellecimiento del mismo. En esta misma linea,
piénsese en una marca visual, la cual se ha elaborado con gran creatividad, que al
utilizarla sobre un determinado producto, esta logre que el mismo se perciba de una
forma mas bella o atractiva por parte de los consumidores; sin embargo, este no es un
argumento para que esta marca sea denegada para que se registre como marca, pues lo

que debe predominar es su aptitud distintiva.

NLas marcas no tradicionales no visibles no deben consistir en el producto gue buscan

distinquir, debiendo ser un elemento extra y, no ser parte de la funcién principal o

complementaria de dicho producto, para qgue pueda ser registrada.
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Al respecto, debemos precisar que consideramos acertada esta posicion, pues tal como
nos explica Christian Schmitz (2012), los empresarios buscan diferenciar sus productos
y/o servicios, los cuales pueden copiarse por los competidores, pero su distintividad se
logra con la marca, la cual es de uso exclusivo por parte de los empresarios y, por ende,
no puede copiarse. Sin embargo, en el caso peruano, la Constitucion Politica del Per(
(1993) sefiala que tenemos una economia social de mercado, en la cual se busca y
protege la libre competencia; por lo que, no seria concorde a nuestra constitucion que
en aras de expandir el derecho marcario, se permita a los empresarios obtener el
monopolio sobre la comercializacion de un producto o servicio. En ese sentido, al
realizar el examen de registrabilidad de un signo no visible se debera tener en cuenta
que este no consista en el producto mismo. No obstante, debe enfatizarse que, como
hemos sefialado, debe diferenciarse en muchos casos el producto del empaque que lo

contiene.

Adicionalmente, en el caso de las marcas olfativas para distinguir perfumes,
desodorantes, y productos afines, este argumento se ha tornado en un gran
inconveniente, cabiéndo preguntarse si podrian registrarse los aromas de estos

productos como marcas.

Cabe recordar la clasificacion que Diego Chijane (2007) — al igual que Carlos
Fernandez - Novoa — nos indican, la cual ha sido muy discutida en doctrina para la

proteccion de los olores como marcas:

- Primary scents marks: Estos aromas son aplicados a productos cuya funcion
principal es producir dichos aromas. Este es el caso de los perfumes o los
desodorantes (p.488). Como se ha visto anteriormente, hay discusiéon en la
doctrina de si los aromas de estos productos pueden registrase como marcas o
no, pues como se ha visto, particularmente en el caso Chanel N° 5, se dice que

el olor no debe derivarse de la propia naturaleza del producto.

- Secondary scents marks: Estos aromas son aplicados a productos cuya funcion
principal es enmascarar el olor original de los productos. Este es el caso de los

detergentes o jabones. En estos supuestos, se estaria en presencia de olores que
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cumplirian un rol funcional. En este caso, de acuerdo a la doctrina de la

funcionalidad, es muy probable que no puedan registrarse como marcas (p.488)

- Unique scents marks: Estos aromas son aplicados a productos a los cuales no
interesa si tienen olor o no para que puedan utilizarse. Este es el caso, como
explica el antedicho autor, del “aroma a hierba recién cortada” para diferenciar

pelotas de tenis (p.488).

Se considera que los Unique scents marks y, quizas, los Secondary scents marks
pueden ser registrados como marcas olfativas, pues en el caso de los Primary scents
marks, como los perfumes y desodorantes, los aromas son los productos mismos gue se
desean comercializar en el mercado, no es un elemento extra del que nos habla Marlee
Savourin. Asimismo, el aroma es parte de la funcién principal de dichos productos.
Respecto a los Secondary scents marks, como los detergentes o jabones, si bien el
aroma no es parte esencial de su funcién y, son elementos extras al producto, es un
aporte que se ha vuelto usual y, hasta podria decirse, complementario para la
comercializacion de estos productos, por ello, se considera que se podran registrar
signos olfativos para distinguir estos productos siempre que sean novedosos y muy

creativos.

En este orden de ideas, se discrepa en parte con la posicién de Isabel Ramos
(2014), cuando nos dice que los olores de los perfumes o desodorantes si podrian ser
registrados como marcas si la capacidad creativa de los empresarios puede hacer que el
producto se vuelva distinguible, pues es un supuesto que encontramos remoto. Sin
embargo, se reitera, si se considera viable para el caso de los Secondary scents marks.
Asimismo, debemos precisar que ya en la Decimoséptima Sesion del Comité
Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas
(2007) se dijo que “(...) la aplicacion de un aroma a un producto que no lo suele tener
ofrece muchas mas posibilidades de ser registrada”. Adicionalmente, de los casos de
marcas olfativas en Colombia anteriormente expuestos, puede apreciarse que el SIC ha
adoptado la posicion de que el aroma no puede consistir en el producto mismo, siendo
Colombia, el pais miembro de la CAN que mas experiencia ha tenido (aunque poca) en

cuanto al tratamiento legal de las marcas no tradicionales no visibles.
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Sobre las marcas gustativas, estas marcas han sido atractivas principalmente
para ser aplicadas a productos farmacéuticos, cuyos sabores son inevitables para
cualquier producto que deba ingerirse, por lo que se considera que estos tampoco
resultan distintivos para los consumidores y, por ende, tampoco podran ser un elemento
extra al producto que buscan distinguir, a menos que el sabor se encuentre en un

producto no comestible.

m) Carece completamente de asidero la posicién que establece que al permitir el

reqistro de signos olfativos se estaria permitiendo la apropiacién de uno de los cinco

sentidos del ser humano

Sobre el particular, consideramos que esta posicion no tiene fundamento pues cuando se
otorga el registro de una marca visual, no se estd permitiendo la apropiacion de un
sentido del ser humano (el sentido de la vista) sino el derecho al uso exclusivo del
signo, el cual puede ser visualizado por todos, pero no utilizado en el comercio para
distinguir productos con conexién competitiva (sin autorizacion del titular). En este
orden de ideas, el registro de una marca olfativa otorga el derecho de uso exclusivo de
ese aroma a su titular, pero el pablico en general puede oler sin restricciones ese signo,
mas no utilizarlo en el comercio para esos mismos productos o servicios los cuales la

marca distingue, sin autorizacién del titular.

n) La teoria del agotamiento del registro de marcas olfativas carece completamente de

asidero como para no permitir el reqgistro de este tipo de marcas.

Respecto a esta teoria, debemos recordar que Diego Chijane(2007) nos explica que
cierta doctrina manifesta que los empresarios tendrian preferencia por utilizar
determinados aromas vy, al permitir el registro de marcas olfativas, la competencia
trataria de registrar rapidamente todos estos aromas. Sobre el particular, se considera
que esta posicion carece completamente de asidero, pues los olores usualmente
utilizados en el comercio no pueden registrarse como marcas Yy, esta prohibicion
absoluta debe determinarse de acuerdo a los productos o servicios para los cuales

desean aplicarse (Principio de Especialidad). Asimismo, debe precisarse que las
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fragancias proximas o semejantes a las ya registradas para los mismos productos o
servicios tampoco pueden registrarse como marcas, por haber riesgo de confusion o

asociacion en los consumidores.

0)El hecho de que solo una persona del rubro comercial utilice un tipo de signo no

visible no debe ser determinante para permitir su registro 0 no como marca

Tal como se ha manifestado en el caso estadounidense In Re Clarke, en el que se
solicito el registro de una marca olfativa para distinguir hilos y fibras para bordados, y
que la Autoridad Competente Estadounidense admitié dicho registro por haberse
demostrado que la solicitante era la Unica que comercializaba dichos productos con
aroma, debe recalcarse que si bien el hecho de que solo sea un solo competidor el que
utilice un signo no visible en el mercado para determinados productos o servicios, no
debe ser un referente predominante para admitir el registro de una marca olfativa, pues
lo que se pretende es que la mayoria de los competidores puedan utilizar estos nuevos
tipos de marcas; asimismo, reiteramos, para el registro de un signo como marca debe
predominar su aptitud distintiva como requisito esencial para que pueda acceder a
registro.

4.2 La eliminacion del requisito de la representacion gréafica para el registro de
marcas no tradicionales no visibles y la admision de muestras y/o reproducciones

como representaciones indispensables para registrar estos nuevos tipos de marcas

a) El requisito de la representacion grafica en el régimen andino de propiedad

intelectual

Tal como vimos en el capitulo 111 del presente trabajo de investigacion, la Decision 486
no establece una definicion de marca; sin embargo, de su lectura puede concluirse que
es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado;
encontrandose a la representacion grafica como un mero requisito que, aunque

indispensable, no forma parte del concepto de marca.

Debe recordarse también que en la derogada Decision 85 no se hacia referencia
a la representacion grafica del signo, debiendo en las solicitudes acompafiarse y/o
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indicarse la descripcion clara y completa de la marca, y las reproducciones si fuera el
caso. Es una ironia que en esta norma andina se haya permitido la descripcion del signo
cuando ningun signo no visible podia constituirse como marca (pues en esta norma se
establecia que el signo debia ser visible), y que cuando posteriormente se permitio
expresamente el registro de estas marcas no tradicionales no visibles se haya exigido

que el signo deba ser susceptible de representacion grafica.

En efecto, en la derogada Decision 311, al mismo tiempo que se eliminé el
requisito de la visibilidad del signo, también se establecio que debia ser susceptible de
representacion grafica. En esta decision puede verse la incoherencia de la norma en
cuanto se indico que en las solicitudes debia acompafiarse y/o indicarse la descripcién
clara y completa de la marca, y la reproduccion de la marca cuando tenga elementos
graficos. Sobre este Ultimo supuesto, era claro que siempre se iba a exigir la
reproduccion de la marca, pues la misma norma exigia que el signo debia ser
susceptible de representacion grafica; por lo que una descripcion clara y completa de la

marca por si sola no iba a ser aceptada.

En este orden de ideas, pese a que el requisito de la representacién gréafica del
signo nunca ha formado parte del concepto de marca, y que a sus inicios tampoco fue
exigido, este ha tomado gran relevancia en el registro de signos como marcas. Inclusive,
esto puede evidenciarse de la lectura del ultimo parrafo del articulo 135 de la Decisién
486, en cuanto por mas que un signo haya adquirido distintividad sobrevenida, y por
ende se pruebe su uso constante, real y efectivo en el mercado, si el signo no cumple el
requisito de la representacion grafica, no puede registrarse como marca, pues este

ultimo pérrafo no contempla la letra a) para los casos de distintividad sobrevenida.

De lo expuesto, se considera que es correcto que el requisito de representacion
grafica del signo no se encuentre, ni se haya encontrado en las decisiones andinas,
dentro de la definicion de marca, pues tal como lo hemos explicado, la funcion principal
de la marca es distinguir productos o servicios en el mercado, es por ello que el
requisito de distintividad es fundamental para que cualquier concepto de marca sea
elaborado, pero no el requisito de la representacién grafica, pues este solo ha permitido
el correcto funcionamiento del sistema marcario en cuanto a seguridad juridica y a

efectos registrales.
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b) Significado del requisito de susceptibidad de signo de ser representado graficamente

En el presente trabajo hemos visto lo que significa susceptibilidad de representacion
grafica. Debemos recordar lo que para la Real Academia Espafiola (2014) esto

significa:

- Susceptible: “1.Capaz de recibir la accion o el efecto que se expresan a continuacion.

.Y ()

-Representacion: “1.f. Accion o efecto de representar. 2.f. Imagen o idea que sustituye
la realidad. (...)”

- Grafico: “1.adj. Perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta. 2. adj. Dicho de

una descripcion, de una operacion o de una demostracion: que se representa por medio

de figuras o signos” (los subrayados son mios).

En efecto, segun esta definicion para que un signo pueda registrarse como marca
debe cumplir con ser capaz de ser representado por medio de figuras o signos,
pertenecientes o relativos a la escritura y a la imprenta. En esta misma linea, para el

General Ruiz — Jarabo Colomer:

Representar graficamente es describir algo usando simbolos susceptibles de ser
dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para
distinguir debe afadirse su capacidad para ser “llevado a papel”; y por consiguiente,

para ser visualmente percibido (como se cit6 en Fernandez- N6voa, 2004, p.171).

Asimismo, en el caso europeo Shield Mark, sobre marcas sonoras se manifestd
gue un signo no visible podria ser registrado como marca, siempre que pueda ser
representado graficamente, “en particular, por medio de figuras, lineas, o caracteres,
que sea clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera
y objetiva” (Tribunal de Justicia de la Union Europea, 2003); es decir, de acuerdo a los

criterios establecidos también en el caso Sieckmann.

En ese sentido, queda claro que bajo las definiciones del requisito de
representacion grafica expuestas, las marcas no tradicionales no visibles para que
puedan acceder a registro necesitan bajo la normativa andina que puedan ser
reproducidas visualmente (es decir, mediante lineas, figuras, etc); sin embargo, cabe

preguntarse como lograr que sean representadas de manera claras, precisas, completas
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en si mismas, facilmente accesibles, inteligibles, duraderas y objetivas, si tienen que

representarse graficamente.

c) La razon de ser del requisito de la representacion grafica

Diego Chijane (2007) nos comenta que el requisito de la representacion grafica es
importante en el sistema marcario pues facilita el examen de los signos por parte de las
Oficinas Nacionales Competentes, asi como de sus publicaciones e inscripciones VY,
también para que los terceros interesados conozcan los limites de esos derechos,
teniendo certeza cuales son los signos que se han registrado, y saber cuales todavia se
encuentran disponibles, y no violar los derechos de los titulares de marcas. Este autor
enfatiza que el sustento de la importancia del requisito de la representacion gréafica es el

Principio de Seguridad Juridica del Sistema Marcario.

En esta misma linea, debemos recordar lo que se dijo en el caso Sieckmann
(Tribunal de Justicia de la Unién Europea, 2002) sobre el mismo: “El sistema de
registro de la marca constituye un elemento esencial de la proteccién de las mismas que
contribuye a la seguridad juridica y a la buena administracion, tanto en el Derecho

Comunitario como en los diferentes Derechos Nacionales”.

Asimismo, en este mismo caso el Gobierno de Reino Unido manifesté que el
funcionamiento del sistema marcario requiere claridad y precision de las marcas que se
registran, siendo suficiente que la marca sea representada en una forma que permita su
identificacion con claridad y precision suficiente para que el usuario del registro pueda
determinar de manera exacta el signo consultdndolo. Bajo el mismo argumento, el
Tribunal de Justicia de la Union Europea, en este mismo caso, sefialdé que las
autoridades competentes deben conocer el signo exacto que pretende registrarse para
realizar los examenes de registrabilidad y, por otra parte, los operados econdémicos
también deben tener este conocimiento para saber los derechos ya registrados y, saber

qué signos pueden registrarse o no.

Como puede apreciarse, el requisito de la representacion grafica es una via para

que los derechos marcarios tengan seguridad juridica; es decir; para procurar el correcto
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funcionamiento y/o proteccion de las marcas ya registradas, y tener certeza de que estos
derechos no se vulneren, dandose esta proteccion a traves de la publicidad registral.

d) +El requsito de la representacién grafica cumple su funcién en el caso de reqgistros de

marcas no tradicionales no visibles?

Se considera que para marcas Vvisibles, el exigir el requisito de la representacion gréfica,
el cual en realidad viene a ser la reproduccion del signo visible, es eficaz para otorgar
seguridad juridica al sistema marcario, pues permite reproducir la marca exactamente
igual tanto en la solicitud como en las publicaciones; sin embargo, esta misma
seguridad juridica no la otorga para marcas no tradicionales no visibles, pues no permite
reproducir la marca exactamente como se percibe y esto es asi porque su misma
naturaleza de marcas no visibles hace imposible que puedan reproducirse de manera

visible, es decir, graficamente.

Es por ello que se considera que una marca no tradicional no visible nunca va a
poder ser representada de manera completa en si misma, clara, precisa, inteligible,
comprensible y duradera, con todas estas cualidades, si se exige que esta representacion
sea gréfica.

Adicionalmente, debe enfatizarse que lo que es distintivo en la marca no
tradicional no visible no es su aspecto visual, sino el sonido, el olor, el sabor o el tacto
que se va a emplear para distinguir el producto o servicio, es por ello que para que haya
seguridad juridica, lo que las autoridades competentes (para realizar el examen de
registrabilidad), y los operadores econémicos (para saber qué signos se estan
registrando, y saber cuéles pueden registrarse y cuéles no, asi como para asegurarse de
no infrigir derechos de terceros) necesitan saber de manera completa, clara, precisa,
inteligible, comprensible y de forma duradera cuél es el sonido, el olor, el sabor o el
tacto que se desea registrar, y la Unica forma de tener este conocimiento es accediendo a
estos signos; es decir, pudiendo consultar las reproducciones y/o muestras de las marcas

no tradicionales no visibles.
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En ese sentido, el requisito de la representacion grafica no puede ser un
obstaculo para el registro de marcas no tradicionales no visibles, tal como errbneamente
lo han hecho las autoridades competentes de los paises que hemos estudiado en el
presente trabajo de investigacion, pues esta seguridad juridica que es el fundamento de
la exigencia del requisito de representacion grafica no cumple su fin en el caso de estos
tipos de marcas. Asimismo, debe recalcarse que es la aptitud distintiva lo que dota que

un signo pueda constituirse como marca, y no su representacion gréafica.

e) El acogernos a una interpretacion amplia del requisito de la representacion grafica

tampoco permite gue este requisito cumpla con su funciéon

En efecto, tampoco sirve tratar de acogernos a lo que se denomina “una interpretacion
amplia del requisito de representacion grafica”. Recordemos que Carlos Fernandez —
Novoa, y Diego Chijane, nos explican que hay dos formas de entender al requisito de

representacion grafica: i) en sentido estricto y, ii) en sentido amplio.

Sobre el particular, se considera que la muestra y/o reproduccién debe ser la
representacion principal de la marcas no tradicionales no visibles porque son los Unicos
medios de representacién que le otorgan seguridad juridica al sistema marcario en
cuanto al registro de estas marcas, pues son los Unicos que permiten percibir el signo tal
cual es registrado y utilizado en el mercado. Por el contrario a lo que seria una
interpretacion en sentido amplio del requisito de la representacion gréfica,
consideramos que los demas medios de representacion deben ser meros complementos,
que si bien pueden publicarse (pues no hay fundamento juridico ni factico que lo
impida), solo serviran para aproximar a los usuarios al signo que se pretende registrar o
ya registrado, de ser el caso, pero solo con la muestra y/o reproduccion de la marca

puede percibirse el signo no visible de manera exacta.

Concordamos con la posicion en doctrina explicada por Diego Chijane (2007),
en que “el mismo debe interpretarse conforme a la concepcion moderna de marca, en la
que incluyen diversos tipos de nuevos signos, entre ellos: colores, sonidos, hologramas,
olores y otros capaces de desempefiar la funcion de marca en el mercado”. Es por este

motivo, que en efecto, el signo que pretende registrarse debe ser susceptible de
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representacion, pero esta no debe ser grafica para los signos no visibles; sin embargo, el
requisito de la representacion gréafica debe permanecer para los signos visibles por

cumplir con el objetivo de brindar seguridad juridica al sistema marcario.

f) No debe tomarse como referencia la Regla 3 del Tratado de Singapur para representar

las marcas no tradicionales no visibles

Si bien en el Tribunal de Justicia de la CAN se establecio, en el Proceso 242-1P-2015,
que el Tratado de Singapur servia como referencia fundamental para el registro de
signos no visibles, y que debia ser una hoja de ruta para los paises menos adelantados,
no consideramos que los medios de representacion indicados tanto para los signos
sonoros, como para los otros signos no visibles, cumplan con otorgar al sistema

marcario seguridad juridica para este tipo de marcas.

En efecto, la Regla 3 de este tratado, indica que para representar los signos
sonoros, el solicitante debera presentar una notacion en pentagrama o descripcion o
grabacion analégica o digital de ese sonido, o todo lo anterior; sin embargo, un
pentagrama o una descripcién no presentara el signo sonoro que distinguird productos o
servicios en el mercado, solo la grabacion analdgica o digital 1o mostrard. Lo mismo
ocurre para el registro de los otros signos no visibles, en el caso de los signos tactiles,
un dibujo, una fotografia o0 una descripcion no permitira al usuario saber el signo que se
registrard o la marca ya registrada, solo la muestra de la textura podra permitirlo; en el
caso de los signos olfativos, la formula quimica, una descripcion, la indicacién de su
elaboracion no permitiran al usuario saber cual es el aroma que identificara y
diferenciara los productos o servicios que se buscan distinguir, solo la muestra de ese
aroma podra cumplir con este fin; esto mismo ocurre en el caso de los signos gustativos.
No obstante, debe reiterarse que estos medios graficos expuestos pueden servir como
complemento para efectos de la publicaciéon de la marca no tradicional no visible, para
orientar a los usuarios sobre las marcas que se pretenden registrar o las que ya estan
registradas, indicandose en ellas el tipo de marca; sin embargo, sera por medio de la
muestra de estos signos y/o reproduccion que podra saberse con precision qué signo no

visible se busca registrar 0 ya se encuentra registrado.
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g) Los medios adecuados para representar un signo no Vvisible, en aras de otorgar

sequridad juridica al sistema marcario, son la muestra fisica y/o reproducciones, y no

una representacién grafica

Sobre el particular, en concordancia con la interpretacion prejudicial establecida por el
Tribunal de Justicia de la CAN, en el Proceso 242-1P-2015, se considera acertado que
se haya sefialado que es a la Oficina Nacional Competente a quien le corresponde
solucionar la problematica de la representacion grafica y no al titular, debiendo
identificar los medios adecuados para su publicacidn, exigir una o mas representaciones
de la marca, asi como su indicacion y detalle sobre la misma, y sobre todo, se considera
acertado el extremo en el que se indica que:

Se recomienda admitir representaciones de un signo distintas a las graficas cuando estas

sean mas aptas para identificarlo, siendo suficiente que permita a las autoridades y al

publico consumidor determinar el objeto exacto de la proteccion conferida al titular
(Tribunal de Justicia de la CAN, 2015).

En concordancia con lo expuesto, se reitera que las Oficinas de Propiedad
Intelectual deben exigir representaciones distintas a las graficas cuando se traten de
signos no visibles, los cuales, por ser los Unicos que pueden satisfacer a cabalidad la
seguridad juridica del sistema marcario, deben ser las muestras y/o reproducciones de
estas marcas. En efecto, debera exigirse que la representacion de la marca deba ser
grafica solo cuando se trate de signos visibles.

Respecto a la publicacion, consideramos también acertado lo manifestado en
este proceso al considerar que de poderse publicar tanto la descripcion como la
fotografia, es necesario permitir a los usuarios acceder a la muestra fisica. En ese
sentido, consideramos que cualquier representacion “grafica” de la marca no visible
(descripcion, formula, entre otros) podra publicarse, indicando el tipo de marca que
pretende registrarse: si consiste en una marca tactil, sonora, olfativa o gustativa; sin
embargo, en esta misma publicacion puede precisarse un plazo exacto para que los
terceros interesados puedan acceder al signo no visible a registrar y, después de este
lapso, los terceros interesados pueden tener plazo para oponerse a las solicitudes, si

consideran que sus derechos pueden vulnerarse.
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Debe indicarse que nos sorprende que luego de que el Tribunal de Justicia de la
CAN haya hecho esta interpretacion prejudicial, la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia haya utilizado de manera estricta los criterios recogidos en el
caso Sieckmann para denegar las solicitudes de registro de marcas olfativas vistos en el

capitulo anterior.

En este orden de ideas, acogemos la experiencia norteamericana de solicitar
para el registro de este tipo de marcas tanto una descripcion, conjuntamente con la
muestra y/o reproduccion de la marca (la cual es la que debe prevalecer); sin embargo,
debe permitirse a los terceros interesados acceder a ella.

h) La eliminacion del requisito de la representaciéon grafica en la Unién Europea no ha

significado un avance para el reqistro de marcas no tradicionales no visibles, con

excepcion de las marcas sonoras, las cuales, dentro de la categoria de las marcas no

tradicionales, son las menos complejas; por lo que no es adecuado que el sistema

andino tome como referencia la posicion europea en el tratamiento de marcas no

tradicionales no visibles

Si bien en un comienzo, los medios y muchos especialistas en Propiedad Intelectual
pensaron de que el eliminar el requisito de la representacion grafica en la Union
Europea era para favorecer el registro de signos no visibles, se puede concluir que en
virtud al Reglamento de Ejecucién (UE), apartado 4 y 9 del articulo 3, y de la Decision
EX17-1, esta supresion solo beneficia al registro de signos sonoros, pues consideran
gue no existe actualmente medios tecnoldgicos que permitan representar las marcas

tactiles, gustativas y olfativas.

i) En virtud a lo expuesto, indicaremos como deben representarse las marcas no

tradicionales no visibles para gue puedan acceder a reqistro

Ahora que hemos indicado que es la muestra y/o reproduccion del signo no visible lo
que permitira otorgar al sistema marcario la seguridad juridica que requiere para su

buen funcionamiento, y que los otros medios de representacion “grafica” solo deben ser
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meros complementos para efectos de la publicacion, cabenos referirnos a cada uno de

estos tipos de marcas:

- Marcas sonoras:

Para registrar los signos sonoros como marcas, los solicitantes deberan presentar el
archivo de sonido, permitiendo que los terceros interesandos puedan acceder a este
antes y después del registro. Se considera que no es necesario solicitar otro tipo de
representacion, pues la tecnologia hoy en dia permite reproducir el sonido de manera
electrénica; en efecto, ahora que las publicaciones se efectian en la Gaceta Electrénica
de Propiedad Industrial del INDECOPI, no se ve inconveniente en que puedan
reproducirse los archivos de sonidos que se pretenden registrar y que en el Portal Web
del INDECOPI se puedan almacenar y reproducir los signos sonoros ya registrados, tal
como Yya se hace en la USPTO.

Sin embargo, mientras no se implemente en estos medios la posibilidad de
reproducir los archivos de sonido, se considera que deberian depositarse en la Oficina
de Propiedad Intelectual (permitiendo su acceso a los terceros interesados), y para
efectos de su publicacion, los solicitantes podran presentar la descripcion del sonido.

Asimismo, se considera que un pentagrama para efectos de publicacion del
signo sonoro no es idoneo, debido a que entrariamos al mismo problema de tratar de
determinar si este concuerda con exactitud con el sonido que pretende registrarse, y se
dilaten y abandonen los procesos, tal y como hemos visto en los casos expuestos; en
cambio, una descripcion es una mera aproximacion al signo y, en caso, el INDECOPI
considere que la descripcion no se aproxima al signo no visible, es deber de esta Oficina
sugerir al titular la descripcion que podria utilizarse a efectos de la publicacion de la
marca no tradicional no visible. Por ende, y de acuerdo al articulo 52 del Decreto
Legislativo 1075, se le otorgara un plazo de sesenta (60) dias para que subsane dicho
requisito y no esperar a la resolucion final para establecer que el signo no ha sido

representado correctamente y denegar el registro de la marca.
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- Marcas tactiles

Para registrar signos tactiles, los solicitantes deberan representarlos mediante la muestra
de la textura que identificara los productos o servicios en el mercado, permitiendo a los
terceros interesados el acceso a esta, antes y después del registro. Asimismo, para
efectos de su publicacion, se considera que la manera mas proxima de representar estos
tipos de marcas es con la descripcion de la textura y una fotografia o dibujo de la

misma.

Al igual de lo que expusimos para los signos sonoros, que la descripcion y
fotografia o dibujo sea adecuado o no para que se aproxime al signo tactil que pretende
registrarse, dependera de la Oficina Nacional Conpetente y, en el caso peruano, del
INDECOPI, debiendo sugerirle al solicitante la representaciéon complementaria que
debera utilizarse, en caso considere que la que presentd inicialmente no representa al

signo adecuadamente para efectos de su publicacion.

- Marcas olfativas y gustativas

Para registrar marcas olfativas y gustativas, los solicitantes deberan presentar las
muestras del aroma o sabor que pretenden registrarse y permitir que los usuarios puedan
acceder a ellas antes y después de su registro. Asimismo, sobre la base de que estas
muestras pueden perecer en el tiempo - tal como lo indica Isabel Ramos (2014) y
muchos otros autores en el tema - nada impide que puedan reemplazarse cada cierto

tiempo.

Para efectos de la publicacién de estos signos, se considera que una descripcion
del olor o sabor podrian ser idéneos y, en caso de no serlo a criterios de la Oficina
Nacional Competente, es deber del INDECOPI asegurarse de que los solicitantes
puedan describir correctamente estos signos, debiendo este organismo guiarlos y
sugerirles una descripcion adecuada, en caso los solicitantes no presenten la

representacion complementaria satisfactoriamente.
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Vale recalcar que se considera que tanto la presentacion de la formula quimica
como de la forma de elaboracion de dichos olores o sabores no serviria como
complemento para la publicacion de estos signos no visibles, porque tendriamos el
mismo problema (vistos en los casos peruanos de registros de signos sonoros) de que el
INDECOPI deba cerciorarse de si estos medios corresponden a los signos olfativos o
gustativos que pretenden registrarse, y se daria pie nuevamente a dilaciones y/o

rechazos a la solicitudes de registro de estos tipos de marcas.

Pese a todo lo expuesto, sobre los signos olfativos, debemos recordar que es
posible que en un futuro cercano ya se puedan transmitir olores via electrénica, pues
recordemos que en Japon ya se han creado Iphones con la funcién de poder enviar
aromas mediante mensajes de texto; asimismo, tal como Isabel Ramos (2014) nos
comenta, también se han estado desarrollando sensores de olfato. En efecto, se piensa
que mas adelante, el desarrollo de la tecnologia nos permitiréd percibir el aroma sin tener

los usuarios que acceder a las Oficinas de Propiedad Intelectual.

Como resultado de lo expuesto en el presente apartado, puede concluirse que
solo una muestra y/o reproduccion del signo no visible podra representar de manera
idénea la marca a registrar, pudiendo otorgarle al sistema marcario la seguridad juridica
gue necesita para su funcionamiento, por lo que, una formula quimica, para marcas
olfativas o gustativas, un pentagrama, para los signos sonoros, un dibujo o fotografia
para las marcas tactiles, ni alguna descripcion sobre estos signos, u cualquiera de las
formas de representacion vistas en el presente trabajo de investigacion, que no sea una
muestra o reproduccion, podran garantizar el correcto funcionamiento del sistema

marcario.

Y es que tal como se dijo en el caso Tresor expuesto en el capitulo anterior:
(...) la elaboracion de un perfume a partir de ingredientes distintos, pero que a
su vez trasmiten la misma fragancia que otro podria constituir una infraccion,
mientras que por el contrario, tal no seria el caso de dos perfumes que tienen

formulas similares, pero cuya fragancia es distinta (Ferrero, G, 2009).
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No importa si dos formulas quimicas, pentagramas, descripciones, entre otras,
sean semejantes, pues lo que es relevante es si el signo sonoro, tactil, olfativo o
gustativo son iguales a otros para distinguir los mismos productos o servicios en el
mercado o con vinculacion competitiva, pudiendo generar riesgo de confusion o

asociacion en los consumidores.

4.3 La Decision 486 y el Decreto Legislativo 1075 deben regular el tema de marcas
teniendo en consideracion el registro de las marcas no tradicionales no visibles

En base a los aportes expuestos en los apartados anteriores sobre los criterios para
determinar la distintividad y el requisito de la representacion grafica de estos signos
para que puedan acceder a registro, en concordancia con los comentarios que se
hicieron cuando vimos los articulos 134, 135 y 136 de la Decision 486, y los articulos
concernientes al analisis comparativo entre signos del Decreto Legislativo 1075,
expuestos en el capitulo 11, es necesario adecuar estas normas en la medida que pueda

hacerse efectivo el registro de estos nuevos tipos de marcas.

En efecto, recordemos que la Decision 486 (2000) establece en su articulo 134
lo siguiente:
Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto

para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas 0s

signos susceptibles de representacidn grafica. La naturaleza del producto o servicio al

cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imégenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nimeros;
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e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(Los subrayados son mios).

Sobre este articulo se considera que, muy independientemente a que las
modificaciones recientes en la Union Europea no se hayan dirigido a permitir el registro
de signos no visibles, diferentes a los sonoros, se considera apropiado acoger el extremo
que establece que los signos para que puedan constituirse como marcas deberan “Ser
representados en el Registro de Marcas de la Unién Europea (el “Registro”) de manera
que permita a las autoridades competentes y al publico en general determinar el objeto
claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular” (Reglamento (UE) N° 2015/2424,
2015), y adecuarlo a la norma andina, pudiendo quedar el primer apartado del articulo
134 de la siguiente manera:

Acrticulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo gque sea apto

para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas 10s

signos que puedan ser representados de manera gque permita a las autoridades

competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la

proteccidn otorgada a su titular. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de

aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Adicionalmente, se considera que en la letra ¢) podria afiadirse a las texturas y
sabores, para que no haya duda en la posibilidad de registro de estos tipos de signos

COmo marcas.

Por otra parte, recordemos lo estalecido en el articulo 135 de la Decision 486
(2000), sobre prohibiciones absolutas:

Articulo 135.- No podrén registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;
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c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en

formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del

servicio de gque se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional

0 técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la
época de produccidn u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de
los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las

expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o

técnico del producto o servicio de gue se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comdn o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del

pais;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por

una forma especifica;

i) puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas,

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusion o de asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento

injusto de su notoriedad,

k) contengan una denominacion de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
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I) consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusion respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda
imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como los escudos de armas, banderas y

otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su
registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en

los Paises Miembros;

0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal protegida
en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusion o asociacion con

la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica (Los

subrayados son mios).

Sobre este articulo se considera que, de acuerdo a lo establecido en el Proceso
242-1P-2015, la letra c) deberia modificarse de la siguiente manera:

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, 0 en

formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o del

servicio de que se trate; debiendo entenderse el término “formas” en sentido amplio

cuando se trate de signos no visibles, abarcando dentro de dicho concepto a los sonidos,

texturas, olores o sabores.

Asimismo, se considera que la redaccion de la letra f) solo incluye a los signos

visibles, cuando en doctrina hemos visto que no pueden registrarse signos no visibles
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que sean genéricos del producto o servicio de que se trate. En ese sentido, sugerimos
modificar el antedicho texto de la siguiente manera, en aras a que sea aplicable a estos
tipos de signos:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que sea genérico o técnico del

producto o servicio de gue se trate

Por dltimo, en la Decision 486 debe sefialarse en los articulos 138, 139 y 140
que el tipo de marca a registrar debe indicarse, en &ras de saber si consiste en un signo
visible o en un signo no visible, como el sonido, textura, olor o sabor. Asimismo, se
cree conveniente que en estos articulos se exprese de manera clara que deben
adjuntarse, en el caso de signos no visibles, la reproduccion y/o muestra del signo la
cual deberd ser complementada con una descripcion y/o dibujo o fotografia segin
corresponda.

En cuanto al Decreto Legislativo 1075, recordemos lo que se establece en su
articulo 45:

Articulo 45.- Determinacion de semejanza

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusién y

error al consumidor, la Direccion competente tendra en cuenta, principalmente los

siguientes criterios:

a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) el grado de percepcién del consumidor medio;

c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;

d) el caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el

mercado; v,

e) si el signo es parte de una familia de marcas (Los subrayados son nuestros)

Respecto a la letra a) consideramos que deberia reemplazarse el término
“aspecto” por “percepcion”, pues recordemos que el término “aspecto” hace referencia
solamente a signos visibles. En ese sentido, este extremo del articulo podria redactarse

de la siguiente manera:
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(...) a) la apreciacion sucesiva de los signos considerando su percepcion en conjunto y

con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

Asimismo, sobre la letra d) se piensa que podria afiadirse el término “novedoso”,
pues al igual que una marca de fantasia, que tiene mayor grado de proteccion, se
considera que un signo no visible novedoso (si bien no es un requisito que exige la
norma) tiene mayor grado de distintividad en el mercado y, por ende, se piensa que la

proteccion deberia ser mayor a comparacion de uno ya existente.

Sobre la letra e) se piensa que podria ser aplicable a los signos no visibles toda
vez que si un empresario desea, por ejemplo, utilizar la misma fragancia para todos sus
productos Y, los registra como marcas, podrian convertirse en una familia de marcas.
Esto también podria ser completamente viable para los signos sonoros, tactiles y

gustativos.
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CONCLUSIONES

1. Conclusiones generales:

v" Si bien en el articulo 134 de la Decision 486 se establece expresamente que los
sonidos y los olores pueden constituirse como marcas, y de su lectura se infiere
que los demaés signos no visibles como los gustativos y los tactiles también, en
el Pert no existen solicitudes ni registros de marcas olfativas, gustativas o
tactiles, solamente de marcas sonoras, habiéndo sido las demés marcas no

tradicionales no visibles un tema poco estudiado en el Peru.

v" El requisito de la representacion grafica no ha formado ni forma parte de la
definicion de marca; sin embargo, ha devenido en un requisito indispensable
para que un signo pueda ser registrado como marca, tema que ha sido muy

discutido para el registro de marcas no tradicionales no visibles.

v Si bien en el tema de las marcas no tradicionales no visibles se ha discutido
principalmente el requisito de la representacién grafica para que puedan acceder
al registro, el tema de su distintividad también ha sido, aunque en menor

medida, cuestionado.

v' Tanto de la lectura del articulo 134 de la Decision 486 asi como de los
antecedentes historicos expuestos en el capitulo 1, sobre la influencia del ADPIC
en la elaboracion de las normas andinas luego de su suscripcidn por parte de los
Paises Miembros, puede desprenderse que los expertos de propiedad intelectual
al momento de la elaboracion de la Decision 486 consideraron que los signos
olfativos y sonoros poseen aptitud para distinguir productos o servicios en el

mercado y, por ende, para poder constituirse como marcas.

v En el Proceso 242-1P-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

acepto el registro de todos los signos no visibles como marcas — incluyendo el
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de los signos tactiles y gustativos - y, por ende, su aptitud para distinguir

productos o servicios en el mercado.

Actualmente, en la Unidn Europea no se cuestiona la aptitud distintiva de las

marcas no tradicionales no visibles para que puedan acceder al registro.

Es en los Estados Unidos en donde méas se ha discutido la aptitud distintiva de
las marcas no tradicionales no visibles, primando la posicion de que tendria que
demostrarse en la mayoria de casos distintividad sobrevenida, pues no poseerian

comunmente distintividad inherente.

Si bien hay posiciones en contra del registro de signos no visibles por considerar
que los consumidores no estarian acostumbrados a percibirlos como marcas,
puede decirse que los usos y costumbres de los empresarios haran que los
consumidores puedan percibirlos de tal manera, variando la figura de la marca a

la situacién tanto social, econémica y comercial que vivimos actualmente.

El registro de una marca otorga a su titular el derecho de uso exclusivo sobre
dicha marca, y la protege contra usos no autorizados por parte de terceros, no
regulando el Derecho de Propiedad Intelectual la forma de uso en el mercado de

este signo distintivo.

Sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, es posible que el consumidor
pueda percibir las marcas no tradicionales no visibles antes de realizar la compra
de los productos o servicios; sin embargo, sobre las marcas gustativas, se
considera que habrian inconvenientes practicos para que cumplan con la funcion

principal de la marca.
Se considera que es mas complicado, a comparacion de lo que sucede en el caso

de las marcas tradicionales, que pueda demostrarse distintividad sobrevenida de

las marcas no tradicionales no visibles.
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Se considera que las marcas no tradicionales no visibles pueden poseer
mayormente distintividad inherente y, por ende, no debe exigirse ningun

requisito adicional para el registro de este tipo de marcas.

La marca no tradicional no visible debera afiadir un elemento extra al producto,

y no ser el producto mismo o una caracteristica intrinseca a él.

Respecto a las marcas gustativas, es usual que no puedan disociarse del

producto al cual pretenden distinguir en el mercado.

Respecto a las marcas olfativas, se considera que los Unique Scents Marks v,
siempre que el signo olfativo sea novedoso y creativo, los Secondary Scents
Marks, pueden ser registrados como marcas. Por el contrario, se considera que

los Primary Scents Marks no pueden registrarse como marcas.

No se encuentran argumentos sélidos que puedan demostrar que la percepcion
de los sentidos humanos distintos de la vista sean subjetivos y, por ende, que
hagan imposible que estos puedan cumplir la funcién de identificar y distinguir

productos o servicios en el mercado.

La prohibicion absoluta del articulo 135, inciso c), también sera aplicable al

registro de signos no visibles como marcas.

En el régimen andino no se prohibe el registro de marcas no tradicionales no
visibles que otorguen un valor sustancial a los bienes a los que se aplican, a

diferencia de lo que si sucede en la Unién Europea.

La denegaciones de registros de signos no visibles como marcas, al igual que
para todo tipo de marcas, deben basarse en las prohibiciones absolutas y
relativas indicadas en los articulos 135 y 136 de la Decision 486, y no en otras

adicionales.
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No debe exigirse que los signos no visibles deban ser novedosos para que
puedan ser registrados como marcas, pues a diferencia de la derogada Decision

85, la Decision 486 no lo exige como requisito.

Debe resaltarse que son los signos no visibles los que deben poseer aptitud
distintiva para que puedan acceder a registro como marcas, y no las
representaciones que puedan utilizarse con el objeto de su publicacidn; es decir,
son los sonidos, olores, sabores y texturas los que deberan ser aptos para
distinguir productos o servicios en el mercado, y no los pentagramas,
descripciones, dibujos, entre otros, para que puedan admitirse o no en el

registro.

La mayor parte de la doctrina considera que el aroma posee un gran poder
evocador y, que la memoria olfativa suele ser mas poderosa a comparacion de la

de los demas sentidos, inclusive mas que de la memoria visual.

Carece completamente de asidero la posicion que considera que al permitirse el
registro de marcas olfativas se estaria permitiendo la apropiacién de uno de los
cinco sentidos del ser humano, pues de ser cierta, se podria decir que el registro
de un signo visual permitiria la apropiacion del sentido de la vista, lo cual no

tiene logica.

La Teoria del Agotamiento sobre las marcas olfativas no tiene fundamentos

solidos para obstaculizar el registro de estos tipos de marcas.

El hecho de que solo un competidor utilice en el mercado un tipo de signo no
visible para determinados productos o servicios no debe ser un referente para
admitir o denegar estos tipos de marcas pues lo que se pretende es que la
mayoria de los competidores puedan utilizar las marcas no tradicionales no

visibles.

El hecho de que el requisito de la representacion del signo deba ser grafico

necesariamente requiere que deba ser visible; es decir, que pueda ser
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representado mediante lineas o dibujos, por lo que no podria representarse
graficamente a cabalidad a las marcas no tradicionales no visibles.

El requisito de la representacion grafica es importante para proporcionar
seguridad juridica al sistema marcario, pues facilita el examen y publicacién por
parte de las Oficinas Nacionales Competentes de los signos que pretenden
registrarse como marcas, y a los terceros interesados de saber los signos que
estan disponibles o no. Es decir, es el Principio de Seguridad Juridica del

Sistema Marcario el fundamento del requisito de la representacion gréfica.

Para el registro de signos visibles como marcas, el exigir el requisito de la
representacion grafica (el cual vendria a ser la reproduccion del signo) es eficaz
para otorgar seguridad juridica al sistema marcario; por el contrario, esta misma
seguridad no se la otorga cuando consisten en signos no visibles, pues no
permite reproducirlos de manera exacta; es por esto que la marca no tradicional
no visible nunca va a poder ser representada de manera completa en si misma,
facilmente accesible, clara, precisa, inteligible, comprensible y duradera, si se

exige que su representacion sea grafica.

La Unica forma de representar de manera completa en si misma, facilmente
accesible, clara, precisa, inteligible, comprensible y duradera a las marcas no
tradicionales no visibles es con la reproduccion o muestra de estos signos, pues
debe recordarse que es la aptitud distintiva del signo lo que determina si puede

constituirse como marca o no.

Debe eliminarse el requisito de la representacion grafica para el registro de
signos no visibles como marcas; asimismo, tampoco basta con interpretar este
requisito en sentido amplio, pues lo que debe predominar son sus muestras y/o
reproducciones, pues son los unicos medios que otorgan seguridad al sistema
marcario; las representaciones graficas de estos signos, como las descripciones,
por ejemplo, solo son meras aproximaciones de los signos que se pretenden
registrar, pudiendo solo servir como complementos a efectos de las

publicaciones en las Gacetas Oficiales.
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v" La eliminacion del requisito de la representacion grafica en la Union Europea
solo ha favorecido al registro de marcas sonoras, mas no al registro de marcas
tactiles, gustativas y olfativas, pues tanto el Reglamento de Ejecucién, asi como
la Decision EX17-1, dejan en claro que estos tipos de marcas no pueden
registrarse por no existir aun tecnologia que permita representarlas; por lo que
no debemos tomar como referencia el tratamiento legal actual de las marcas no

tradicionales no visibles en la Union Europea.

v’ Se considera que para el registro de marcas sonoras, los solicitantes deberan
presentar la reproduccion del audio, no siendo necesario presentar otra
representacion adicional, pues la tecnologia de hoy en dia permite reproducir el
sonido de manera electronica, tanto para efectos de su consulta y para las
publicaciones, tal como se hace en la USPTO. Sin embargo, mientras no se
implemente la posibilidad de acceder al audio de manera electrénica, se
considera que los sonidos deberan depositarse en el INDECOPI, debiendo
permitir el acceso a los terceros interesados; y para efectos de la publicacion, los
solicitantes deberan presentar, como mero complemento, una descripcion del

sonido.

v Se considera que para el registro de marcas tactiles, los solicitantes deberan
presentar la muestra de la textura, debiendo permitir a los terceros interesados el
acceso a esta; y una descripcion, fotografia y/o dibujo del mismo para efectos de

su publicacion.

v' Se considera que para el registro de marcas olfativas y gustativas, los
solicitantes deberan presentar la muestra del aroma o sabor, debiendo permitir a
los terceros interesados el acceso a estos, y pudiendo los solicitantes reemplazar
dichas muestras cada cierto tiempo. Asimismo, para efectos de las
publicaciones, se considera que deben presentarse las descripciones de estos

signos como complementos.
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Respecto a la representacion de las marcas olfativas, debe tenerse en
consideracién que actualmente ya se esta trabajando en el desarrollo de

tecnologias que permitan transmitir olores a traves de medios digitales.

Es deber de las Oficinas Nacionales Competentes cerciorarse que el solicitante
cumpla con representar de manera adecuada a la marca no tradicional no visible,

y no deber del solicitante.

Es necesario ajustar algunos articulos de las Decision 486 y del Decreto
Legislativo 1075 para que puedan adecuarse al registro de marcas no
tradicionales no visibles, pues algunos solo se han redactado bajo el supuesto de

que las marcas a registrar consisten solamente en signos visibles.

Conclusiones especificas

Se considera que los signos no visibles pueden poseer usualmente distintividad
inherente y, por el contrario, resulta mas complicado que se configure el
secondary meaning para que puedan ser registrados como marcas. En efecto, la
presente tesis descarta la hipdtesis segin la cual los signos visibles deberan
demostrar mayormente distintividad sobrevenida para poder acceder al registro.

Para el registro de marcas tradicionales, el exigir el requisito de la
representacion grafica (la cual viene a ser la reproduccion del signo) es eficaz
para otorgar seguridad juridica al sistema marcario; por el contrario, esta misma
seguridad no se otorga cuando consisten en marcas no tradicionales no visibles,
pues nunca van a poder ser representadas de manera completas en si misma,
facilmente accesibles, claras, precisas, inteligibles, comprensibles y duraderas,
si se exige que su representacion sea grafica. En ese sentido, la presente tesis
descarta en parte el extremo de la hipétesis de que el requisito de la
representacion grafica deberia ser eliminado por no satisfacer las nuevas
demandas del mercado y no hacer posible el registro de marcas no tradicionales

no visibles.
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En efecto, la Gnica forma de representar a una marca no tradicional no visible es
con su muestra y/o reproduccion. En ese sentido, debe eliminarse el requisito de

la representacion grafica sélo para el registro de signos no visibles.

Es necesario modificar algunos articulos de las Decision 486 y del Decreto
Legislativo 1075 para que puedan adecuarse al registro de marcas no
tradicionales no visibles, pues algunos solo han sido redactados bajo el supuesto
de que las marcas a registrar consisten solamente en signos visibles,

corroboréndose una de nuestras hipotesis.
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