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Resumen.

El surgimiento y desenvolvimiento de las marcas no tradicionales no visibles en la
sociedad moderna ha despertado un notable interés en diversos sectores de la economiay el
comercio. Como resultado de aquello, estos signos marcarios; poco a poco han ido
posicionandose en el mercado como verdaderas herramientas innovadoras y estratégicas que
permiten identificar, diferenciar y publicitar los bienes y servicios de una manera totalmente

audaz y creativa.

En tal escenario, el poder constituir derechos de exclusiva sobre tales signos -a través
de su registro- se ha convertido en una necesidad insuperable para las distintas empresas y
negocios que han decidido apostar por su inclusion y desarrollo en los altamente competitivos

circuitos comerciales existentes.

Lamentablemente, los signos comprendidos bajo esta novedosa tipologia marcaria
han encontrado una serie de desafios y retos para poder ser efectivamente registrados en la
practica. Esto se ha debido principalmente a que estos signos, al no ser visualmente

perceptibles, encuentran una evidente dificultad para poder ser representados graficamente.

En tal virtud, el presente trabajo de disertacion precisamente tiene por objeto el
estudio y andlisis de las problematicas surgidas a partir de la aplicacion del requisito
normativo de la representacion gréafica en aquellas marcas que se conforman exclusivamente

por elementos no visibles, tales como los sonidos, olores, sabores o texturas.

Palabras claves: Marcas no tradicionales, signos no visibles, distintividad, representacion
grafica, registrabilidad, mercadotecnia sensorial, marcas sonoras, marcas olfativas, marcas

gustativas, marcas tactiles.



Abstract.

The emergence and development of non-traditional trademarks in modern society has
aroused considerable interest in various sectors of the economy and commerce. As a result,
these trademarks have been gradually positioned in the market as innovative and strategic
tools that allow to identify, differentiate and advertise goods and services in a totally bold

and creative way.

In such a scenario, being able to constitute exclusive rights over such signs -through
their registration- has become an unbeatable need for the different companies and businesses
that have decided to bet on their inclusion and development in the highly competitive existing

commercial circuits.

Unfortunately, the signs included in this new trademark typology have faced a series
of challenges in order to be effectively registered in practice. This has been mainly due to the
fact that these signs, not being visually perceptible, find an evident difficulty to be

represented in a graphic way.

Therefore, this dissertation aims precisely at studying and analyzing the problems that
arise from the application of the normative requirement of graphic representation in those
trademarks that are made up exclusively of non-visible elements, such as sounds, smells,

tastes or textures.

Key Words: Non-traditional trademarks, non-visible signs, distinctiveness, graphic
representation, registrability, sensory marketing, sound trademarks, olfactory trademarks,
taste trademarks, tactile trademarks
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Introduccion.

En los tiempos actuales, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores
pueden encontrar a su libre disposicién en el mercado es practicamente inconmensurable.
Bajo un evidente panorama de abrasiva competitividad, estos bienes y servicios ofertados
cada vez guardan mas similitudes entre si, por lo que dia a dia, las diversas empresas luchan
incansablemente para encontrar la mejor forma de poder diferenciarse, destacarse y

posicionarse en el medio comercial.

Los signos marcarios, en tal contexto, desempefian un papel protagoénico para las
empresas y negocios; pues ha sido gracias al empleo de estos signos que los distintos bienes
y servicios pueden llegar a ser efectivamente singularizados en el saturado circuito de
comercio existente. En este aspecto, las marcas se han consolidado como mecanismos
idoneos para la identificacion y distincion de aquello que una empresa o negocio ofrece con

respecto a lo ofertado por su competencia.

Desde antafio, los signos marcarios tradicionalmente han sido conformados a partir
de elementos estrictamente visuales -tales como letras, numeros, palabras, figuras, dibujos,
entre otros-, no obstante, el hacinamiento de esta clase de signos en el comercio
contemporaneo favorecio a que el propio mercado encontrara una respuesta inteligente a esta
circunstancia a través de la adopcion de nuevas formas que permitan al pablico consumidor

individualizar y diferenciar los bienes y servicios de una manera nunca antes vista.

De este modo es como las marcas no tradicionales -0 no convencionales- surgieron
en la sociedad. Tal como su denominacion lo sugiere, estos signos distintivos han sido
conceptualizados como una innovadora y estratégica contrapropuesta al exclusivo empleo de
marcas denominativas, figurativas y mixtas, mismas que por su reiterada utilizacion en el
trafico mercantil, fueron posteriormente identificadas con el nombre de “tradicionales o

convencionales” (Castro, 2012).

Actualmente, los signos marcarios no tradicionales han sido subclasificados en dos
grupos: los visibles (como por ejemplo los colores, las formas tridimensionales, las
animaciones, los hologramas, etc.) y los no visibles; que se caracterizan por ser percibidos
mediante alguno o varios de los sentidos de las personas. Dentro de esta ultima clase se

encuentran las marcas formadas a partir de sonidos, olores, sabores y texturas (SCT, 2006).



Con la constante evolucion de la mercadotecnia y el sorprendente progreso
tecnologico, la incursion en el desarrollo y aplicacion de las llamadas marcas no
convencionales resulta cada vez mas frecuente en el sector econdmico y mercantil. Frente a
este escenario, la necesidad de proteger juridicamente estos signos mediante la constitucion
de un registro legalmente otorgado por la autoridad competente es una cuestion simplemente

imperativa.

Bajo un estandar general, diversas legislaciones del mundo han previsto el
cumplimiento de dos requisitos elementales para que la totalidad de signos marcarios -incluso
aquellos inmersos en esta nueva tipologia- puedan acceder a su registro y por consiguiente a
su tutela juridica, estos son: la distintividad del signo y su susceptibilidad de representacion

gréfica.

Para los signos convencionales tales requisitos no han representado ningun tipo de
desafio u obstaculo para la consecucion del registro solicitado, sin embargo, para el caso de
las marcas de naturaleza no tradicional, ambos preceptos normativos han reflejado severas
problemdticas en torno a su aplicacion en la praxis; especialmente en lo que respecta al
cumplimiento del requisito de representacion grafica para aquellos signos que no son

visualmente perceptibles.

En la tonica de lo descrito en las ultimas lineas, la presente disertacion precisamente
tiene por objeto el estudio del aludido requisito de representacion grafica y las problematicas
que aquel ha generado cuando un signo olfativo, sonoro, tactil o gustativo ha pretendido ser
registrado como una marca ante las distintas oficinas encargadas de realizar este trdmite o

procedimiento.

Para llevar a cabo el desarrollo de la temética propuesta, este trabajo de investigacion
ha sido dividido en cuatro capitulos. EI primero de ellos se ocupa de abordar algunas de las
mas importantes generalidades acerca de la propiedad intelectual, propiedad industrial,

signos distintivos y marcas.

Concatenando gran parte de las generalidades expuestas, este primer Capitulo

concluye con la realizacion de una clasificacion marcaria moderna en la cual se integra a los



novedosos signos no tradicionales (visibles y no visible) bajo una tipologia propia e

independiente.

El segundo Capitulo, por otra parte, analiza a profundidad a las marcas no
tradicionales no visibles en particular. En tal virtud, inicialmente se esbozan ciertos aspectos
puntuales relacionados con su definicion, sus caracteristicas, requisitos y clases.
Posteriormente, en los siguientes apartados de esta misma seccién, se busca determinar
cuéales han sido las principales problematicas que han surgido a raiz de la aplicacion de los
requisitos de la distintividad y la representacion grafica en marcas olfativas, sonoras, tactiles

y gustativas respectivamente.

De forma paralela a aquello, también se decide exponer cuéles han sido las distintas
respuestas y soluciones que la normativa, jurisprudencia y doctrina han aportado sobre la
base de estas mismas problematicas. Ademas, se mencionan algunos casos documentados en
los cuales diversas marcas olfativas, sonoras, tactiles y gustativas han logrado ser registradas

exitosamente en multiples jurisdicciones del mundo.

Para el tercer Capitulo se ha propuesto develar cual es la situacion actual referente a
la posibilidad de registro de los signos marcarios no visibles en Colombia, Estados Unidos y
la Unidn Europea. Para ello, en estos acépites se delimita cual es el marco regulatorio juridico
aplicable en cada caso estudiado y se detalla estadisticamente cuantas marcas no tradicionales
no visibles han sido solicitadas o registradas en la cada una de las oficinas de marcas de estos

paises referidos, asi como en la oficina de la Comunidad Europea.

Por altimo, el cuarto Capitulo de este documento elabora un repaso sucinto acerca del
procedimiento de registro marcario desde la dptica de la realidad juridica ecuatoriana. En
este Capitulo, por lo tanto, se procede a explicar minuciosamente cada una de las etapas que
comprende este tramite administrativo. Igualmente, se procura esclarecer si es que en el
Ecuador es posible o no el registrar como marcas signos formados a partir de sonidos, olores,

texturas o sabores.



Listado de abreviaturas y siglas utilizadas.

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio.

CAN: Comunidad Andina de Naciones.

COESCCI: Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion.

EU: European Union.

EUIPO: European Union Intellectual Property Office - Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unién Europea.

INDECORPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual.

INTA: International Trademark Association.

OAMI: Oficina de Armonizacion del Mercado Interior.
OAPI: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.
OEPM: Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

SCT: Standing Committee on the Law of Trademarks — Comité Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas.

SELA: Sistema Econémico Latinoamericano y del Caribe.
SENADI: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia).
SIPI: Sistema de Propiedad Industrial.

STLT: Singapore Treaty on the Law of Trademarks — Tratado de Singapur sobre el Derecho
de Marcas.

TESS: Trademark Electronic Search System.

TJUE: Tribunal de Justicia de la Union Europea.

TLT: Trademark Law Treaty — Tratado de Derecho de Marcas.

TTAB: Trademark Trial and Appel Board — Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas.

UE: Unidn Europea.



US: United States — Estados Unidos de América.

USPTO: United States Patent and Trademark Office - Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América.

WIPO: World Intellectual Property Organization.



Capitulo 1: Generalidades.

Desde la doctrina juridica se ha mencionado que ¢l término “dinamismo” es -tal vez-
la nocion més adecuada para describir al régimen juridico de la propiedad intelectual. Esto
debido a que esta rama del Derecho es una de entre tantas que, con mayor celeridad, ha
procurado adaptarse a los cambios generados a partir de las constantes demandas
econdmicas, sociales y tecnoldgicas que frecuentemente se presentan en el orden mundial
(Casto, 2012).

En este escenario, el reconocimiento normativo de los signos marcarios no
tradicionales podria configurarse como una perfecta exégesis de aquella tesis; pues estos
signos precisamente provinieron desde la economia, cuando el aparecimiento de nuevos
bienes, servicios y actividades -en conjunto con el impetu de conquista de nuevos mercados-
generaron la necesidad de adoptar mecanismos alternativos de mercadeo para identificar,

diferenciar y destacar lo ofertado en el circuito comercial (Castro, 2012).

En tal virtud, estas nuevas categorias marcarias modificaron radicalmente la forma en
la que los bienes y servicios podian ser ofertados y publicitados en el mercado por lo que
incluso la misma Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, eventualmente se ocup6
de analizar este tema con el fin de estructurar un instrumento internacional que incorporara

las cuestiones mas trascendentales relacionadas con esta materia.

Con base en estas consideraciones, el primer Capitulo del presente texto tiene por
finalidad el llevar al lector a entender como es que las marcas no tradicionales fueron
reconocidas legalmente en la sociedad a partir de las nuevas demandas y necesidades
econdmicas derivadas de las transformaciones acontecidas en el medio social, comercial y

tecnologico.

Para ello, a lo largo de las siguientes paginas se llevard a cabo una breve resefia
histdrica del desarrollo de la propiedad intelectual, en conjunto con la exposicion de algunos
aspectos generales sobre la propiedad industrial, los signos distintivos, las marcas y sus
clases.

Aquello es realizado con el propésito de dejar sentados ciertos parametros

fundamentales que permitan integrar, en UGltima instancia, el tdpico concerniente al



advenimiento y reconocimiento de la nueva tipologia marcaria de los signos no

convencionales en la época contemporanea.
1.1. Propiedad intelectual.

Para poder comprender a fondo lo que es la propiedad intelectual es necesario, en
primera instancia, entender el significado de estos dos vocablos que la componen. En este
sentido, para el Diccionario de la Real Academia Espafiola (RAE, 1970) (citado por Marquez,
2004, p. 13) la palabra propiedad es el “Derecho o facultad para gozar o disponer de una cosa

con exclusion del ajeno arbitrio y de reclamar la devolucion de ella si estd en poder de otro™.

Por otra parte, el término intelectual resulta “Perteneciente o relativo al
entendimiento” (RAE, 1970) (citado por Marquez, 2004, p. 13). Entonces, en un primer
acercamiento, se puede proponer que la propiedad intelectual se relaciona directamente con
la proteccion a las creaciones de la mente o el entendimiento, mismas que son concebidas

como un tipo especial de propiedad.

Sobre la base de esta Gltima idea planteada, Sherwood (1992) ha manifestado que la
propiedad intelectual “es un compuesto de dos cosas. Primero las ideas, invenciones y
expresion creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. Segundo, la

disposicion publica de otorgar el caracter de propiedad a esas invenciones y expresiones” (p.
23).

Bajo tal postura, se podria definir a la propiedad intelectual como “el conjunto de
derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual,
contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar”! (Alonzo

del Cid, 2004) (citado por Montenegro, 2016, p. 14).

Histéricamente, la proteccién sobre los aspectos relacionados con derechos
intelectuales es una cuestion que ha estado presente en la sociedad desde hace muchos siglos

atrés. A modo de ejemplo, los signos usados en el mundo antiguo para identificar la

1 Sobre estas definiciones propuestas es necesario aclarar que, si bien la propiedad intelectual comprende
todas las obras y creaciones del intelecto humano, la proteccién consignada a las mismas no recae sobre las
ideas per se, sino sobre la forma de expresidn o materializacion de aquellas (Montenegro, 2016).



procedencia del vino o del aceite que se comercializaban en anforas, son considerados por

muchos, los precursores de los signos marcarios (Abarza y Katz, 2002).

En este mismo sentido, el primer otorgamiento de una patente de monopolio en el afio
14912 o el conocido Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra dictado a mediados del
siglo XVII® son otras de las multiples evidencias que fundamentan la existencia de esta

institucién a lo largo del devenir del tiempo (Abarza y Katz, 2002; Carvajal, 2010).

Tal como se puede apreciar, los ejemplos sugeridos procuran denotar que la propiedad
intelectual ha sido una institucion que ha existido a lo largo del desarrollo de la historia de la
humanidad, no obstante, la legislacion sobre esta cuestion en términos modernos tiene su

génesis en el Convenio de la Unidn de Paris de 1883 (Lo6pez, s.f.).

Este Convenio fue uno de los textos legislativos mas importantes para el desarrollo y
aplicacion de la propiedad intelectual, no solo por su adopcién en varios paises del mundo,
sino porque sus disposiciones sirvieron como base para una concepcién méas adecuada sobre

el régimen de propiedad intelectual en un contexto contemporaneo (L6pez, s.f.).

Cabe sefialar que el mencionado Convenio de Paris unicamente realizé un desarrollo
especifico sobre temas afines a la propiedad industrial, dejando a salvo el tratamiento del
derecho de autor. A pesar de lo anterior, en el afio 1886, se convoco a los estados a formar
parte de la Convencién de Berna precisamente para abordar los diversos asuntos que se
relacionaban con esta rama juridica concretamente. Aquello dio como resultado la expedicion
y entrada en vigencia del Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y

Artisticas.

Sobre estos acontecimientos suscitados, Carvajal (2010) reflexiona que “para esta

época solamente unos cuantos paises firman estos acuerdos; sin embargo, marcan la pauta

2 El otorgamiento de esta primera patente de monopolio se dio en la Republica de Venecia y fue a favor de
Pietro de Ravenna. En dicho monopolio se establecid que su obra “Fénix” Unicamente podia ser impresa por
él o por los impresores que él designase (Carvajal, 2010).

3 El Copyright Bill de la Reina Ana es considerado como el primer sistema legal de Propiedad Intelectual
conocido, mismo que estuvo enfocado al reconocimiento del Derecho de Autor. Este sistema, a través del
“Statue of Anne”, propuso que el autor de una obra debia ser el primer beneficiario de los derechos surgidos
a partir de aquella. Ademas, conferia un monopolio legal de veintiun afios para el autor y catorce afos para la
persona o grupo de personas autorizadas por este para la reproduccion y venta de tal obra. Una vez cumplido
el lapso de 21 afios, la obra debia pasar al dominio publico (Abarza y Katz, 2002; Carvajal, 2013).



para el desarrollo posterior que experimentaria todo lo relacionado con la propiedad

intelectual” (p. 6).

Con la adopcion de estos dos tratados, los diversos estados consideraron
imprescindible crear una institucién ad hoc para administrar las cuestiones abordadas por
dichos convenios. Debido a esto, en el afio 1893, se logra instaurar el Burd Internacional
Unido para la Proteccién de la Propiedad Intelectual, mejor conocido por sus siglas en francés
“BIRPI”*, organismo que posteriormente se convirtio en la actual Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

Con la entrada en vigor del Convenio que establecia la constitucion de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, este organismo se consolid6 como una
nueva entidad intergubernamental especializada con sede en Ginebra cuya finalidad
primordial ha sido “velar por la proteccion de los derechos de los creadores y los titulares de
propiedad intelectual a nivel mundial y, por consiguiente, contribuir a que se reconozcay se
recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas” (Organizacion Mundial de la

Propiedad Intelectual [OMPI], 2004, p. 22).

Para poder cumplir los fines propuestos por esta Organizacion resultaba evidente la
necesidad de implementar una definicion que armonizara todos aquellos aspectos inmersos
en la propiedad intelectual para que la misma sirviese como punto de partida para su ulterior
desarrollo. Por este mismo motivo, el Convenio aludido, firmado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, decidié definir a la propiedad intelectual

como:

Articulo 2. Definiciones. - A los efectos del presente Convenio se entendera por: (...) (viii)
«Propiedad intelectual», los derechos relativos:

- a las obras literarias, artisticas y cientificas,

- a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes,
a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion,

- a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

- a los descubrimientos cientificos,

- a los dibujos y modelos industriales,

- a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones
comerciales,

4 El Convenio de Paris, en su Art. 15, asi como el Convenio de Berna en su Art. 24, promovieron la creacién de
una Oficina de la Unidn Internacional dedicada a las tareas administrativas llamada: “Bureaux internationaux
réunis pour la protection de la propriété intellectuelle”.



- a la proteccion contra la competencia desleal, y todos los demés derechos relativos a la
actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico (Convenio que
establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 1967, art. 2).

Con el transcurso del tiempo y en consideracidn a estos parametros dispuestos, la
OMPI llegé a determinar que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la

mente y la misma esté integrada de dos campos: el derecho de autor y la propiedad industrial.

El derecho de autor comprende: las obras literarias, obras de arte y obras realizadas
por medios electrénicos. Por otra parte, la propiedad industrial abarca a las patentes, a los
signos distintivos, a los disefios industriales y a las indicaciones geograficas (Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], 1967).

En términos generales, el derecho de autor procura otorgar proteccion juridica a la
creacion de toda obra original. Tal proteccion no recae sobre las ideas propiamente dichas,
sino que es la forma en la que se expresan aquellas ideas lo que permite su tutela. Acorde a
esta vision, las obras protegidas mediante el derecho de autor son originales en lo que
respecta a la eleccion y a la disposicion del medio de expresion, ya sea a través de palabras,

notas musicales, movimientos, colores, u otros (OMPI, 2016, p. 6).

La propiedad industrial, en cambio, tiene por objeto el conceder un conjunto de
derechos exclusivos que protejan la actividad innovadora en el mercado que es materializada
a través de la creacion o adopcion de nuevos productos, procedimientos, disefios, signos, etc.
(Martinez, s.f.) (Citado por Rincén, 1999). En otros términos, esta rama juridica comprende
una serie de titulos juridicos que garantizan un monopolio legal a favor del creador o

desarrollador de una idea industrial, empresarial o comercial (Arrabal, 2000; Lhoeste, 2016).

Por ultimo, es importante advertir que, actualmente, los derechos de propiedad
intelectual también engloban otra categoria que se refiere a los derechos del obtentor sobre

las variedades vegetales®.

> La proteccién de las obtenciones vegetales es una categoria que forma parte del derecho de propiedad
intelectual. Esta categoria se caracteriza por conceder una proteccion juridica sui generis al obtentor de una
nueva variedad vegetal. Es importante mencionar que esta categoria juridica comparte ciertas caracteristicas
con otros derechos de propiedad intelectual (OMPI, s.f., Recuperado de:
https://www.wipo.int/sme/es/documents/upov plant variety.htm).
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Ahora bien, hasta este punto, el desarrollo de la regulacién juridica de la propiedad
intelectual estuvo marcada por una creciente conciencia de la necesidad de proteger todos
aquellos aspectos que involucra esta rama del Derecho. Esto, en conjunto con el progresivo
aumento de las relaciones comerciales transfronterizas, evidencié algunos de los aspectos
méas problematicos que las normativas nacionales presentaban en la proteccion de la

propiedad intelectual en aquel entonces (Schmitz, 2013).

Estas circunstancias fueron determinantes para que los distintos estados se
incentivaran a formar parte de iniciativas regulatorias que tuviesen una incidencia
intergubernamental mas eficiente. En este contexto, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual es, sin lugar a duda, una de las piedras angulares mediante la cual fue posible
estructurar un conjunto de reformas organicas y administrativas en materia de proteccion de

la propiedad intelectual a nivel global® (Schmitz, 2013).

A partir de los afios 90, con el inicio de la era del conocimiento, el internet y la
globalizacion, el régimen de la propiedad intelectual fue adquiriendo nuevas perspectivas
direccionadas a analizar los factores que pudiesen promover o frenar el intercambio, tanto

internacional como nacional, de bienes y servicios (Schmitz, 2013).

En general, la sociedad global presencio significativos intentos por armonizar las
legislaciones nacionales debido a la propagacion de tendencias tratadistas bilaterales y
multilaterales que buscaban generar estandares de perfeccionamiento cada vez mas
ambiciosos en las transacciones econémicas -tanto domésticas como internacionales- en

consideracion de las necesidades del comercio (Schmitz, 2013).

Con estos antecedentes, ya desde la dptica del estudio estrictamente académico sobre
la propiedad intelectual, algunos autores como Rengifo (1997) han planteado que la
propiedad intelectual; justamente por estos motivos, es una cuestion normativa que tiene por
objeto la proteccion de los procesos creativos intelectuales, mismos que provienen del

esfuerzo o la destreza humana, por lo que es necesario brindarles un reconocimiento juridico.

® A la presente fecha, la presencia e incidencia de la OMPI en el contexto mundial es innegable. Esto debido
a que esta organizacion cuenta con 184 Estados contratantes y administra 24 tratados internacionales en el
ambito de la propiedad intelectual (Schmitz, 2013).
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Sin embargo, Marquez (2004) reflexiona sobre la posicion doctrinal del autor Rengifo
ya que expone que dicha definicion parte de una apreciacion objetiva del Derecho, misma
que se refiere al derecho de la propiedad intelectual y no a la propiedad intelectual per se.
Para complementar este pensamiento, Marquez (2004) reitera que la definicién de propiedad
intelectual, segun su criterio, comprende el “derecho real sobre una cosa incorporal creada
por medio del intelecto humano, otorgando a su creador la potestad de gozar y disponer de

ella. Es por lo tanto la Propiedad Intelectual un tipo especial de propiedad” (pp. 14-15).

Con relacion a aquello, si bien es indiscutible que la propiedad intelectual ha
alcanzado una gran connotacién con respecto a los derechos que en ella estan inmersos, la
concesion y tutela de estos derechos no siempre es simple y presenta mas de una dificultad
(David y Foray, 2003) (citados por El Sistema Econdmico Latinoamericano y del Caribe
[SELA], 2016).

Esto surge en virtud de que los bienes inmateriales sobre los que recae la propiedad
intelectual, a diferencia de los bienes que son tangibles, se particularizan por su caracteristica
no excluyente y por la ausencia de rivalidad en su consumo; esto significa que su empleo o
utilizacion por parte de una persona, no restringe, menoscaba o imposibilita que otro se sirva

de la misma de una manera concurrente (Posner, 2005; 2014).

Aunque varias teorias postulan la justificacion de la proteccion de la propiedad
intelectual desde distintas premisas, existen dos que se han destacado: la primera de ellas
tiene su base en el derecho natural, siendo John Locke’ su mayor precursor. Esta teoria
plantea que tanto la libertad y la propiedad encuentran su limite en los derechos de libertad
y propiedad de los demas. Esta vision ha sido predominante en gran parte de Europa

continental (Pulido, Palma y Aguado, 2016).

Por otra parte, la corriente utilitarista, prevé dos razones para la proteccion de la

propiedad intelectual: i) la tragedia de los bienes comunes® que promueve e incentiva las

7 Seglin esta teoria, la propiedad intelectual es considerada un derecho natural. En este aspecto, lo que da
propiedad a un sujeto sobre un elemento es el trabajo emprendido sobre este, con independencia de que tal
elemento sea material o no. Esto significa que, si se vulnera la propiedad de un titular, se consideraria que se
le estd convirtiendo en esclavo tras la apropiacion de su trabajo. (Pulido, Palma y Aguado, 2016, p. 16)

8 Elaborada por Garrett Hardin en 1968, esta teoria plantea un dilema donde varios individuos, motivados por
el interés personal, destruyen un bien comun, aunque esa destruccién los perjudique a todos. (Pulido, Palma
y Aguado, 2016, p. 16).
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creaciones intelectuales, vy, ii) la teoria de la escasez de los recursos; que es el cimiento del
desarrollo de la propiedad intelectual en los paises anglosajones y concibe a la propiedad

intelectual como un mecanismo de asignacion de recursos cuando los mismos son escasos.

En suma, la propiedad intelectual, vista desde las distintas posturas y teorias
filosoficas, econdmicas y juridicas, procura promover un espacio de proteccion especial
positiva a las creaciones de las personas -en cualquiera de sus manifestaciones- por medio de
normas juridicas que regulan su alcance, duracion y otras importantes caracteristicas

relacionadas a aquellas (Alvarez, Salazar y Padilla, 2015).

Asi, en las Ultimas décadas se ha observado una auténtica internacionalizacion del
derecho que regula la materia de la propiedad intelectual. Todo esto ha sido provocado por
los enormes cambios sociales, econémicos y tecnoldgicos que el mercado ha generado en
consecuencia del inevitable progreso. Probablemente uno de los ejemplos mas ilustrativos
sobre tal premisa es la incorporacion de la categoria de los signos no tradicionales en el

esquema marcario internacional.

Estos signos cambiaron totalmente la perspectiva en como los agentes del comercio
(proveedores y consumidores) pueden diferenciar los bienes y servicios ofertados en el
circuito comercial, llegando incluso a provocar que la OMPI decida ocuparse de analizar
especificamente el asunto® y proponer la adopcion de un Tratado Internacional que provea

una normativa especial aplicable a la materia'®.

Aquello solo ha demostrado que el Derecho no puede desatender las demandas que
presenta la economiay el comercio en la medida que el mundo avanza. Este tema ha suscitado
un gran interés en la comunidad internacional, no obstante, antes de pasar a revisar aquel
asunto a profundidad, es primordial esbozar antes algunas generalidades en torno a la rama

juridica que la comprende: la propiedad industrial.

9 El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geografica en varias
de sus sesiones ha expedido una serie de documentos que tienen por objeto el estudio de los signos no
tradicionales. Entre ellos se encuentran: “Nuevos Tipos de Marcas”, “La Representacion y la Descripcion de
Marcas no Tradicionales: Posibles ambitos de convergencia”, “Marcas no Tradicionales: Ensefanzas
Destacadas”, entre otros.

10 El instrumento internacional que se menciona es el Tratado de Singapur, adoptado en marzo del afio 2006.
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1.2. Propiedad industrial.

Desde una aproximacion doctrinaria, la Vicerrectoria de Investigacion y Desarrollo
de la Universidad de Chile (2010), a través de la expedicion del documento titulado como
“Acercando la Propiedad Industrial”, ha manifestado que la propiedad industrial: “en
términos generales, se puede definir como las creaciones de la mente humana con valor

comercial, a las cuales se les ha concedido un derecho de propiedad exclusivo” (p. 6).

En sintonia con esta postura, Arrabal (2000) ha mencionado que: “se entiende por
propiedad industrial el conjunto de titulos juridicos que garantizan un monopolio al creador
de una idea industrial” (p. 14). La propiedad industrial, por lo tanto, tiene por objeto la
proteccion de las ideas relativas al ambito comercial, empresarial e industrial que tienen

importantes repercusiones econémicas (Arrabal, 2000; Lhoeste, 2016).

Gran parte de la doctrina coincide con estos Ultimos pensamientos, sin embargo,
algunos tratadistas han considerado que la propiedad industrial abarca mas cuestiones que
aquellas referidas en lineas anteriores, por esta razén la definicion propuesta por Metke

parece brindar una vision mas holistica sobre el tema al sostener que:

La propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las
invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario.
Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad
industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legitimamente a terceros
de ciertos sectores de la actividad econémica, particularmente en los casos de las patentes y
de las nuevas creaciones en general. (Metke, 2001, p. 19)

Como se puede notar, muchas de las definiciones propuestas guardan estrecha
similitud entre si, no obstante, se debe agregar también que entre las mas importantes
instituciones que figuran en el contexto de la propiedad industrial se encuentran
principalmente: las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales, signos distintivos,

indicaciones geograficas, secretos empresariales y aspectos de competencia desleal.

Estas instituciones mencionadas estdn vinculadas directamente con el &mbito
mercantil y empresarial, ya sea debido a que se producen en estos contextos, porque facilitan
y promueven el trafico comercial o porque su existencia es necesaria para el buen desarrollo

y mantenimiento de una empresa en el mercado (Flores, 2017).
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En efecto, la propiedad industrial, mediante todas aquellas figuras que la integran
(signos distintivos, patentes, disefios industriales, etc.), tiene un enorme impacto social y

econdémico que recalca su importancia y necesidad.

Esto a razon de que el conocimiento detras de la consolidacion de las multiples figuras
de la propiedad industrial, tiene un trasfondo econémico que pretende recompensar el tiempo,
dinero y recursos invertidos en la investigacion y desarrollo, lo cual genera un incentivo para

el desarrollo de la competencia e innovacion en el mercado (Bastidas, 2016).

Los tiempos claramente han cambiado, la concepcion actual de la realidad difiere en
demasia con aquellos paradigmas que regian el mundo décadas atras. En la época
contemporanea, el capital de las personas y empresas no se calcula acorde a la cantidad de
activos tangibles o fisicos que se han podido Ilegar a obtener, sino, es con base en el potencial
de los activos intangibles que una persona o empresa puede llegar a medir su poder

economico y adquisitivo'! (Haskel y Westlake, 2018).

Sobre el tema, Haskel y Westlake (2018) en su obra titulada como “Capitalism
without Capital: The Rise of the Intangible Economy”, han relacionado cémo la propiedad
intelectual puede llegar a convertirse en la principal herramienta para consolidar un cuantioso

capital a través de su adecuado empleo.

Es en este asunto que la propiedad industrial, a través de sus madltiples
manifestaciones ha logrado posicionarse como un factor indispensable en las transacciones
econdmicas del trafico mercantil, en donde los signos distintivos; particularmente las marcas,
pueden llegar a ser cotizadas como el activo intangible de mayor valor de una empresa o
persona'? (OMPI, 2006).

11 Tal vez uno de los casos mas ilustrativos que justifican tal afirmacién es el de la compafiia Alphabet, que es
la entidad matriz y poseedora de las acciones de Google. Esta empresa superd los 600.000 millones de délares
de valor en el mercado. Las mayores aportaciones a esta cifra de valoracién provienen, no de los bienes o
activos materiales, sino de los activos intangibles, entre ellos figura evidentemente su marca (Guia Financiera
Empresarial, 2018. Recuperado de: https://www.guiafinem.com/los-intangibles-pueden-llegar-aportar-80-
del-valor-la-compania/).

12 El grupo denominado “Big Five” (Google, Apple, Microsoft, Amazon y Facebook) son algunas de las empresas
que demuestran como los activos intangibles, entre ellos los signos distintivos, componen practicamente la
totalidad de la valoracidn comercial de sus empresas en el mercado (Guia Financiera Empresarial, 2018.
Recuperado de: https://www.guiafinem.com/los-intangibles-pueden-llegar-aportar-80-del-valor-la-

compania/).
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Siguiendo esta misma linea de pensamiento, es conveniente traer a colacion algunas

cuestiones relativas a los signos distintivos y las marcas en los proximos apartados.
1.3. Signos distintivos.

Para iniciar esta seccion, es imprescindible establecer una nocion general de la
definicion sobre estas palabras que permitan sentar las bases sobre las cuales se desarrollara

este tema.

Bajo tal contexto, una adecuada definicién del término signo es aquella esbozada por
la Real Academia Espafiola (RAE, s.f.) que lo define como aquel “objeto, fenomeno o accion
material que, por naturaleza o convencion, representa o sustituye a otro” (citada por Rioftrio,
2014, p. 191). Por otra parte, el vocablo distintivo es entendido como “la aptitud, facultad o
habilidad de distinguir o diferenciar. Se dice de una cualidad o caracteristica que se diferencia

o distingue de manera esencial en algo”*®(Definiciona, s.f.).

En términos simples y genéricos, la conjuncion de estas dos definiciones indica que
los signos distintivos son aquellos medios o herramientas que permiten a las personas
diferenciar los objetos, fendmenos o acciones materiales (como por ejemplo los bienes y

servicios) de otros que poseen una naturaleza similar.

Considerando que las personas a lo largo de la historia han ido generando riqueza
mediante la comercializacion de productos o prestacion de servicios, inevitablemente surgio
la necesidad de identificar y diferenciar los bienes o servicios que se ofrecian en el comercio.
Esto se comprobd de una manera evidente con el advenimiento y desarrollo de la revolucion

industrial, a través de la produccion de mercancias en serie (Pazmifio, 2009).

Desde una postura de la doctrina, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual del Perd (INDECOPI, 2016) ha planteado que
los signos distintivos son una serie de elementos que figuran dentro de la propiedad industrial,
que son utilizados para la identificacion de bienes, servicios o actividades econdémicas por

parte de los distintos productores, fabricantes y agentes del comercio.

13 Definiciona, 2020. Definiciéon y Etimologia. Recuperado de: https://definiciona.com/distintivo/
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Gamboa (2004), por su parte, ha sefialado que los signos distintivos pueden definirse
como aquellos “medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir en el trafico
mercantil su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o
comercializa o los servicios que presta” (p. 4). Integrando las definiciones antes propuestas,
el “Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de propiedad
industrial de los paises centroamericanos y la Republica Dominicana” (s.f.), ha precisado
que:

Al agregar a la palara “signos” el calificativo de “distintivos” se hace énfasis en la principal

caracteristica de estos elementos, que es lograr que el consumidor identifique y distinga un

determinado origen empresarial, un establecimiento mercantil o una determinada calidad o

caracteristica vinculada a un origen geografico. (Manual armonizado en materia de criterios

de marcas de las oficinas de propiedad industrial de los paises centroamericanos y la
Republica Dominicana, s.f., p. 11)

Conforme a lo mencionado, los signos distintivos estan destinados a la proteccion y
distincion de los bienes o servicios que se ofertan en el contexto comercial y los mismos
pueden estar conformados por grafias, expresiones, dibujos o un conjunto de los mismos
(Vera, 2017).

Como ya se ha expuesto, estos signos distintivos forman una parte primordial del
patrimonio de una empresa 0 persona ya que, en la mayoria de los casos, los mismos pueden
llegar a posicionarse en el mercado como el activo intangible mas meritorio que poseen las
empresas o personas (OMPI, 2006; Vera, 2017).

Ciertamente los signos distintivos son una poderosa herramienta que no pasa
desapercibida en la valoracion comercial actual en los negocios'*, es por ello que su estudio

y analisis ha cobrado una significante relevancia en la época actual.

En lo concerniente a su regulacién juridica, tanto el Codigo Organico de la Economia
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, como la Decisién Andina 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, incorporan el reconocimiento de una serie de signos
distintivos, entre los cuales estan: a) las marcas, b) las marcas colectivas, c) las marcas de

certificacion, d) lemas comerciales, €) nombres comerciales, f) los roétulos, g) las

14 Recientemente, Amazon logré conseguir una valoracién comercial de 315.505 millones de ddlares en el
mercado, superando a Apple cuya valoracion fue de 309.527 millones de délares y a Google que logré la nada
modesta suma de 309.000 millones de ddlares en el 2019 (Galeano, 2019).
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denominaciones de origen, y h) las indicaciones de procedencia. Este conjunto de signos
distintivos tiene por objeto principal, como se ya se ha referido, la diferenciacion en el

mercado de un bien o servicio de otro.

Toda vez que han sido planteadas algunas reflexiones elementales acerca de los
signos distintivos, consecuentemente se procederd a exponer algunas de las principales

particularidades del signo distintivo por antonomasia; la marca.
1.4. Marcas.

Para la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI, 2015), la marca es un
signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra,
constituyendo de esta forma, derechos de propiedad intelectual que deben ser necesariamente

protegidos por el ordenamiento juridico de cada estado.

En complemento de lo anotado, Delgado y Gastello (2016) acotan que las marcas
pueden ser todo signo que tenga la capacidad de identificar los bienes o servicios de una
persona o compafiia y diferenciarlos de aquellos similares ofrecidos por los competidores en

el mercado.

Tradicionalmente, los signos marcarios han sido disefiados o elaborados a partir de
palabras o dibujos pues estos eran los medios méas idéneos en aquel entonces para poder
detallar que un producto tenia una procedencia especifica. No obstante, el constante
desarrollo de la tecnologia en conjunto con las demandas econémicas y sociales han ido
permitiendo que nuevas formas y presentaciones de signos puedan llegar a ser constituidas

igualmente como marcas (Castro, 2012).

En el mundo actual, las marcas se encuentran inevitablemente presentes en el diario
vivir de las personas®®, pues las mismas se han posicionado como aquellas herramientas
indispensables que deben figurar en cualquier negocio en vista de su valiosa utilidad en la

sociedad y en el comercio.

15 Algunos estudios realizados por expertos en marketing digital demuestran que la mayoria de personas estan
expuestas diariamente a un total de entre 4.000 a 10.000 anuncios publicitarios (Simpson, 2017).
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A titulo de ejemplo, cuando una persona se encuentra en un establecimiento comercial
tiene a su consideracion una amplia oferta de productos, no obstante, cuando esta misma
persona debe elegir entre dos o mas articulos que son similares (prendas de vestir,
comestibles, articulos tecnoldgicos, etc.), en muchas de estas situaciones el consumidor tiene
la capacidad de diferenciar unos bienes de otros debido a la existencia de un signo marcario

de por medio.

Este signo marcario brinda al consumidor la posibilidad de percibir cual producto
prefiere y proceder a seleccionar uno de ellos. A tal punto ha llegado su trascendencia en el
mercado que una marca puede llegar a construir lazos sensibles y emocionales con los
consumidores, modificando de esta forma sus habitos de compra. Al respecto el tratadista
Fernandez-Novoa (2013) sefiala:

La marca en sentido propio tiene un componente psicologico: es la union entre el signo y el

producto (o servicio) (...) al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este

modo, en una auténtica marca, la unién entre el signo y producto (o servicio) desencadena
ciertas representaciones en la mente del consumidor. (p. 213)

De lo anterior se infiere que la marca es empleada como un instrumento para que el
objeto o servicio que se oferta logre posicionarse en la mente de los consumidores. Las
personas dia a dia presentan un cuadro de necesidades que deben ser satisfechas. Estas
necesidades segun la Piramide de Necesidades de Maslow'® (1943) pueden ir desde las
cuestiones mas elementales como alimentarse 0 comunicarse, hasta llegar a otras mas

complejas como la autorrealizacién o la aceptacion social.

En consecuencia, el empleo correcto de estas figuras puede ayudar a que las personas
identifiquen que bienes o servicios prefieren adquirir con fundamento en sus propios deseos,

aspiraciones o necesidades.

Para explicar de una mejor manera esta circunstancia vale mencionar un simple

ejemplo: cuando una persona busca cubrir la necesidad basica de la vestimenta, la misma

16 Seglin esta teoria de Abraham Maslow propuesta en el paper “A Theory of Human Motivation” en 1943, los
seres humanos tienen necesidades que se situan en cinco diferentes niveles: en primer lugar, estan las
necesidades fisioldgicas (respiracidn, alimentacidn, descanso, etc.), seguido por la seguridad (seguridad fisica
de empleo, de recursos, moral o familiar, etc.), la afiliacién (amistad, afecto, relaciones sentimentales y
sexuales), después el reconocimiento (confianza, respeto, éxito, y por ultimo la autorrealizacidon (creatividad,
espontaneidad, originalidad, etc).
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persona puede encontrar practicamente una multiplicidad de productos de analogas

caracteristicas en el mercado (camisetas, pantalones, etc.).

Cualquiera de los bienes ofertados podria efectivamente saciar dicha necesidad, no
obstante, la eleccion de los productos (o servicios) esta condicionada a profundas cuestiones
personales de cada individuo. Por ello, una determinada persona puede adquirir una camiseta
sin una marca especifica en 5 dolares mientras que otra estaria dispuesta a pagar hasta 70

ddlares por una semejante que ostente la marca “Lacoste”.

En ambos casos la necesidad puede ser satisfecha, pero en el segundo caso aquella
adquisicion tambiéen refleja la intencidén de abarcar otra necesidad subyacente la cual se
remite al reconocimiento o estima social®’. Por este preciso motivo es que en el circuito
economico el constante uso de signos marcarios en los diversos bienes o servicios ofertados
es un hecho que se ha tornado indispensable tanto para los operadores comerciales, asi como

para los consumidores.

En el contexto regulatorio normativo ecuatoriano, el articulo 359 del Cdédigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion dispone
que: “se entendera por marca cualquier sign0 que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrén registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de
representacion grafica” (COESCCI, 2016).

Aquella disposicion guarda concordancia con lo establecido en el articulo 134 de la
Decision 4868 de la CAN, en donde se prescribe: “a efectos de este régimen constituira
marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica” (Decision

486 CAN, 2000).

17 Una investigacidn realizada por Scott Magids, Alan Zorfas y Daniel Leemon (publicada en Harvard Business
Review) determind que “los clientes estan emocionalmente conectados con una marca cuando ésta se alinea
con sus motivaciones y los ayuda a cumplir deseos profundos, a menudo inconscientes” (Burgos y Chavez,
2018, p. 54).

18 La Decision 344, predecesora de la vigente Decisidn 486 de la CAN, refiriéndose a la definicién de marcas
exponia en su Art. 81 lo siguiente: “Se entenderd 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” (Decision 344 CAN, 1994).
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Como se manifestd en lineas anteriores, durante muchas décadas -incluso siglos-, la
existencia de las marcas Unicamente estaba circunscripta a aquellos signos de una naturaleza
estrictamente grafico visual. Esto implicaba que la composicion de las marcas empleadas en
el comercio estaba limitada por la utilizacién exclusiva de elementos visuales tales como:
letras, palabras, nimeros, dibujos, figuras u otros de naturaleza similar, siempre que estos

fuesen distintivos.

El Tratado de Derecho de Marcas (TLT) del afio 94 es un claro ejemplo de esta
posicion debido a que, si bien es cierto que las nuevas clases de signos marcarios ya estaban
siendo utilizados en la sociedad, el propio instrumento internacional determind que su
articulado no se aplicaba “a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos
visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas”!® (TLT, 94, Art. 2, numeral

1), literal b.)

Evidentemente, con el pasar de los afios las necesidades del propio mercado
provocaron que estos “nuevos” tipos de signos -nunca antes vistos por gran parte de los

consumidores- sean empleados con una mayor frecuencia en el trafico mercantil®.

Este cambio se suscitd no por cuestiones de indole juridica, sino por una serie de
consideraciones que reflejaban intereses primordialmente econdmicos y comerciales??. Esto,
repercutio en Gltima instancia que su reconocimiento sea finalmente integrado en varios

marcos regulatorios -nacionales y comunitarios- de multiples estados.

Sobre este asunto, la normativa nacional vigente del Ecuador (COESCCI) y la
normativa regional andina (Decision 486) ayudan a ilustrar la situacion descrita pues de su
articulado se desprende una lista no taxativa de aquellos signos que pueden constituirse en
una marca siendo estos: i) Las palabras o combinacion de palabras; ii) Las imagenes, figuras,

simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; iii) Los

19 paradéjicamente el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) fue aquel instrumento internacional que
reconocio por primera vez (de forma no directa) la categoria alterna a los signos marcarios tradicionales; las
marcas no tradicionales.

20 Entre los nuevos signos figuraban: las formas tridimensionales, los colores, los nombres de peliculas, los
hologramas, los sonidos, olores, las texturas e incluso los sabores.

21 Estas cuestiones econdmicas y comerciales se refieren basicamente al interés y necesidad de apropiacién
de nuevas formas mediante las cuales los agentes del comercio encontraron una forma idénea de generar
activos intangibles.
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sonidos, olores y sabores; iv) Las letras y los numeros; v) Un color delimitado por una forma
0 una combinacién de colores; vi) La forma de los productos, sus envases o envolturas; vii)
Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto; viii) Las animaciones, gestos y
secuencias de movimientos; ix) Los hologramas; y, X) Cualquier combinacion de los signos

o medios indicados en los apartados anteriores (Decision 486, 2000, Art. 134).

Acorde a lo citado, los pardmetros normativos enunciados indican que las marcas, a
la presente época, son definidas como cualquier signo (compuesto por letras, palabras,
colores, sonidos, sabores, etc.) que sea suficientemente distintivo y tenga la capacidad de ser
representado graficamente.

Ahora bien, una de las mayores caracteristicas que presentan los signos marcarios es
que los mismos son bienes de naturaleza esencialmente inmaterial pues “no tienen una
existencia sensible, sino que, por el contrario, necesitan materializarse en cosas sensibles
(corpus mechanicum) para ser percibidos por los sentidos” (Fernandez-Névoa, 2013, p. 501).
Esto implica que la marca sea “susceptible de ser reproducida ilimitadamente y de modo

simultaneo en diversos lugares” (Fernandez-No6voa, 2013, p. 501).

Sobre el tema, EIl Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 061-

IP-2008, se ha pronunciado en la siguiente forma agregando algunos elementos:

El articulo 81 de la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena define lo que
debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definicion legal, este Organo Jurisdiccional
ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que,
perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representacion gréfica, sirve para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados
por una persona de otros identicos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio
los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusion o error acerca del
origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

(...) Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos
(vista, olfato, oido, gusto y tacto), es indispensable su materializacién o exteriorizacion por
medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por
aquéllos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No.061-IP, 2008, p. 9)

Este desarrollo por parte del Tribunal Andino resulta Gtil para comprender, en un
primer acercamiento, la existencia y aplicacion de los signos marcarios a través de sus
multiples formas en los tiempos actuales. En este aspecto, de la apreciacion del Tribunal en

el caso sub iudice se concluye que las marcas pueden provenir practicamente de cualquier
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signo o elemento que pueda ser captado por cualquiera de los sentidos siempre y cuando

posea distintividad y sea susceptible de representacion grafica.

A pesar de la posibilidad legal expresa de poder constituir esta multiplicidad de signos
como marcas, las “nuevas” manifestaciones de los signos marcarios perceptibles a través de
los otros medios sensoriales, frecuentemente han sido objeto de mudltiples debates y

discusiones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

Estas discusiones tienen su asidero en el cuestionamiento acerca de si estos signos
tienen la capacidad de cumplir idoneamente los requisitos legales de distintividad y de
representacion grafica previstos para su registro. Estas problematicas enunciadas

precisamente seran abordadas de forma exhaustiva en el siguiente Capitulo del documento.

Por ahora resulta evidente precisar cuél es la division de los signos marcarios, en

consideracién a los mas recientes desarrollos académicos y normativos sobre el tema.
1.5. Tipologia de las marcas.

Existe un amplio espectro de categorias que se pueden aplican a los signos marcarios
debido al constante desarrollo de la legislacion -tanto nacional como supranacional-, la

doctrina y la jurisprudencia a nivel global.

Bajo el estandar normativo que provee la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, se puede apreciar que en el articulo 134 se enumera aquellos signos que pueden
constituir una marca, por lo que la propia normativa supranacional ha realizado una breve

clasificacion de marcas tal como se dispone a continuacion:

Art. 134.- (...) Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinacion de palabras; b) Las imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; ¢) Los sonidosy los olores;
d) Las letras y los numeros; €) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de
colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, g) Cualquier combinacion
de los signos 0 medios indicados en los apartados anteriores. (Decision 486, 2002, art. 134)

Segun el pensamiento de Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), las categorias
descritas no poseen efectos juridicos propios debido a que simplemente sirven para instruir

sobre los posibles signos que pueden llegar a ser un signo marcario.
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A razén de aquello, es imprescindible realizar una tipologia juridicamente relevante
a traves de la elaboracion de agrupaciones en categorias mas amplias (Bertone y Cabanellas
de las Cuevas, 2003). A continuacién, se esbozaran sucintamente algunos tipos de marcas
empleadas en el trafico comercial desde una clasificacién segmentada pero definida que

resulta util a efectos del objeto de estudio del presente documento.

1.5.1. Por el objeto de proteccién del signo marcario.

- Marca de producto y de servicio.

Tal como su nombre sugiere, la marca de producto surge en virtud de poder identificar
mercancias que circulan en el &mbito comercial. Por otra parte, las marcas de servicio hacen
referencia a aquellas marcas que estan orientadas a diferenciar la multiplicidad de servicios

semejantes que se publicitan en el mercado (Cedefio, 2018).
- Marca de certificacion.

Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI, 2016), la marca de certificacion es un signo distintivo
que se utiliza para individualizar bienes o servicios cuyas caracteristicas han sido
inspeccionadas, vigiladas y certificadas por el titular de la marca en cuestion. Este titular es,

en la mayoria de los casos, un érgano de examinacion y certificacion.

La finalidad de este tipo de signo marcario es avalar que los bienes o servicios a los
que esta marca representa, han sido producidos o desarrollados bajo estandares y criterios
predispuestos por el titular de la marca (INDECOPI, 2016).

1.5.2. Por el tipo de titular que ostenta el signo marcario.

- Marca individual.

Tal como indica su denominacién, el propdsito de una marca de esta clase en el
ambito comercial es designar los productos o servicios de un fabricante especifico y
distinguirlos de una amplia gama de productos o servicios provenientes del resto de los
competidores. En perspectiva, la esencia de la marca individual de productos o servicios, s

la existencia de un Unico titular marcario (Cedefio, 2018).

- Marca colectiva.
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El Proyecto Intensificacion Ecoldgica y Socio Econdmica en la Pequefia Agricultura
Andina (AGROECO, 2013) apunta que la marca colectiva es un signo marcario usado por
varias personas (naturales o juridicas) que son parte de un mismo conjunto, con el cual
pretenden mostrar a los consumidores que sus bienes o servicios comparten caracteristicas

especificas (modo de elaboracién, calidad, origen, etc.).

En relacion a lo anterior, el propietario de este tipo de marca es un 6rgano que acopla
a las personas que la emplean en el medio comercial. Este érgano puede ser una institucion,

cooperativa, gremio, asociacion, federacion, entre otros (AGROECO, 2013).

1.5.3. Por el nivel de conocimiento del signo marcario.

- Marca notoria.

Segun la apreciacion de Villacreses (2008), “las marcas notorias son el resultado de
la penetracion e imagen que han logrado adquirir en la mente del consumidor, por lo que

dependen de la personalidad de su titular en el ejercicio de sus relaciones comerciales” (p.

17).

Se puede acotar que una marca notoria es “aquel signo distintivo que goza de prestigio
en un sector determinado del mercado o relacionado, en el cual se ofertan sus productos o

servicios, con independencia de su registro” (Haro, 2019, p. 15).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha pretendido definir en reiteradas

ocasiones que la marca notoria es:

Aquella que reune la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de
servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo.
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 05-IP, 1994, p. 283)

La proteccion que se otorga a la marca notoria es mas amplia que la que se otorga a la marca
comun, ya sea en el ambito territorial y en el ambito de la especialidad, ya que sobre el primer
punto la marca notoria no se limita al pais que se haya conferido el registro 0 a un grupo de
paises sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en
la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercializacion, como lo
establecen los articulos 83 literal d), y 107 de la Decisién 344 del Acuerdo de Cartagena.
(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-1P, 1998, p. 5)

Este Tribunal considera que el uso reiterado de la marca por el titular, su amplia difusion y
presencia en el mercado, unidos a la identificacion automatica de la marca con los productos
que ella distingue, asi como el otorgamiento de una o varias cualidades a éstos por los
consumidores -las que generalmente son positivas, sin que nada se oponga a que puedan ser
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negativas- podrian constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso
de una marca a la categoria de notoria. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso
41-1P, 1998, p. 5)

- Marca de alto renombre.

Esta marca debe ser entendida como aquel signo marcario que goza de una innegable
y extensa reputacion o fama en el medio comercial, y, debido a esto, debe ser objeto de una
mayor proteccidn, incluso mas alla de la regla de especialidad, frente a cualquier posible

utilizacion de un signo semejante a dicha marca (Haro, 2019).

En relacion a aquello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Solicitud
de Interpretacion Prejudicial de los articulos 73 literales d), €) y g) de la Decision 313 de la

Comisién del Acuerdo de Cartagena, refiriéndose a la marca notoria, ha expresado que:

Se considera a una marca como notoria entre otras razones, cuando es conocida por los
consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca, sin tomar en consideracion
la calidad de los mismos, ya que estos bien pueden ser reconocidos en el mercado con altas
cualidades, o perfectamente lo contrario sin perder la condicion de marca notoria; mientras
que solamente tiene la condicion de marca renombrada aquella que tiene una difusion y
presencia en los medios de difusidn tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes
grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia
de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distincién, hasta el grado de llegar al
reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y
que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto. (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 41-IP, 1998, pp. 6-7)

La marca renombrada que antes se mencion6 debe ser conocida por diferentes grupos de
consumidores en mercados diversos y no sélo dentro de un grupo particular, como ocurre con
la marca notoria. Puede derivarse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no
toda marca notoria es renombrada, calidad esta Gltima mas exigente. (Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina. Proceso 41-1P, 1998, p. 7)

Es importante aclarar que esta categoria juridica marcaria actualmente no esta
prevista de forma expresa en la norma andina (Decision 486) ni en la legislacion interna del
Ecuador (COESCCI), sin embargo, tal reconocimiento si estaba contemplado explicitamente
en la antigua Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador del afio 98 (hoy en dia derogada)?.

Sobre esta particularidad, Francisco Villacreses, en su obra “La marca notoria en la

CAN”, menciona lo siguiente:

22 |3 Ley de Propiedad Intelectual definia a esta categoria juridica de la siguiente forma: “Art. 196.- (...) Se
entendera que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el publico en general en el pais o
internacionalmente.” (Ley de Propiedad Intelectual, 1998, Art. 196, literal e.)
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Las marcas de renombre a pesar de no tener una regulacién expresa en la Decisidn 486 tienen
sin duda proteccion, toda vez que esta normativa protege la dilucion y el aprovechamiento
del prestigio alcanzado como caracteristicas propias de los signos renombrados, por lo que
no se discute la tutela otorgada por nuestro ordenamiento juridico a favor de las mismas.
(Villacreses, 2008, p. 23)

En este aspecto se debe acotar finalmente que, pese a la inexistencia de una practica
normativa que regule especificamente estas marcas, desde el inicio de la evolucion
jurisprudencial en la Comunidad Andina, el mismo Tribunal de Justicia ha determinado -a
través de multiples pronunciamientos- que la existencia y proteccién de estas marcas es un
hecho indiscutible pese a la carencia de su regulacion expresa en la actualidad (Villacreses,
2008).

1.5.4. Por los elementos que integran el signo marcario.

Tal como se pudo constatar, los signos marcarios encuentran su existencia legal
condicionada al cumplimiento de dos requisitos previstos en la normativa: la distintividad y

la representacion grafica.

Durante varias décadas, el requisito de representacion grafica, a pesar de ser
considerado una cuestion de indole formal, se convirtié en una conditio sine qua non para
que el titular de un signo distintivo adquiriera el cimulo de derechos que se otorgan a partir
del registro del mismo. Este requisito ha tenido una importancia casi tan significativa como

la exigencia de la distintividad del signo en muchas legislaciones del mundo.

Bajo estas consideraciones, resulta légico sefialar que las marcas tradicionalmente
podian clasificarse en denominativas, figurativas y de naturaleza mixta en atencion a los
elementos graficos que las componian (Manual armonizado en materia de criterios de marcas
de las oficinas de propiedad industrial de los paises centroamericanos y la Republica
Dominicana, 2016).

Pese a lo anterior, actualmente se ha propagado una tendencia de registrar como
signos marcarios elementos distintos a los habituales para la designacion de mercancias o
servicios, todo esto a razon de la demanda en los consumidores y la innovacion en los

mercados competitivos.
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Indudablemente el Derecho cambia constantemente para satisfacer las nuevas
necesidades de la poblacion y dentro del contexto del sistema marcario no ha ocurrido una
excepcion. Esto se vislumbra claramente a traves de la implementacion de diversas formas
de signos marcarios en multiples legislaciones del mundo; legislaciones en las cuales estos

signos alternos han alcanzado una innegable connotacidn econdémica, social y juridica.

Es precisamente a partir de esta nueva concepcion que surge la division actual entre

las marcas tradicionales y no tradicionales en el Derecho Marcario.
i) Marcas tradicionales.

Como un comentario introductorio se puede aseverar que, dependiendo del modo en
que las personas pueden percibir y apreciar los signos marcarios, estos pueden dividirse en
dos secciones genéricas: se tiene entonces la categoria de las marcas tradicionales en

contraposicion a las marcas no tradicionales.

Castro (2012) apunta que las marcan tradicionales se refieren a aquellas que se
expresan mediante palabras, letras, nameros, signos, simbolos o dibujos, mismas que -
evidentemente- se caracterizan por ser apreciadas a través del sentido de la vista. Este tipo
de marcas han sido rotundamente reconocidas y se dividen en marcas denominativas,

figurativas y mixtas.
- Marcas denominativas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Proceso No. 318-1P-

2015, describe que:

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones
acusticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o nimeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o
no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen a su vez en: Fantasiosas:
no tiene un significado, corresponde a un término inventado por el solicitante. Arbitrarias: no
manifiestan conexidn alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del
producto que va a identificar. Sugestivas o evocativas: son las que tienen una connotacion
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones de los productos y/o servicios
identificados por la marca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 318-
IP, 2015, parr. 24)

Es importante aclarar que esta forma de signo marcario al estar constituido por el

conjunto de letras, palabras, nimeros, puede incluir diversos signos ortograficos o de
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puntuacion que faciliten su comprensién o lectura, sin que necesariamente precisen de la

existencia de un significado.
- Marcas figurativas.

Como lo indica su nombre, este tipo de marcas se diferencian porgque se conforman
por una figura, bosquejo, grafico, dibujo, imagen, logo, etc. En este tipo de marcas, segun la
apreciacion de Cedefio (2018), no hay “una limitacion respecto a las caracteristicas que deba
contener la marca gréafica, por lo cual su variacion se puede dar tanto en el color, su forma,
tamafio, etc.” (p. 13). Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a

las marcas figurativas ha considerado que:

Son aquellas que se encuentran formadas por un grafico o imagen visual que puede evocar o
no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos,
a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto:
es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 07-1P-2012, p. 8)

- Marcas mixtas.

Se debe entender por marca mixta la union de los dos tipos de marcas antes
enunciadas (denominativa y figurativa). Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial esgrimida en el Proceso No. No. 325-1P-
2015y Proceso No. 84-1P, 2015 especifico lo siguiente:

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un

elemento grafico (una o varias imagenes). La combinacion de estos elementos, al ser

apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite

diferenciarla de las demas existentes en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Proceso No. 325-1P, 2015, parr. 24)

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo
como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege
en su integridad y no a sus elementos por separado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. Proceso No. 84-1P, 2015, p. 11)

i) Las marcas no tradicionales.

Delimitar el concepto de marcas no tradicionales, acorde al criterio de Castro (2012),
no presenta mayor desafio, esto debido a que se puede obtener una definicion partiendo del
simple entendimiento de que estas son lo opuesto a lo que se concibe por marcas

tradicionales. De este modo, si las marcas tradicionales son aquellas que se aprecian por el
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sentido de la vista, las marcas no tradicionales serian aquellas que se perciben mediante la

vista y los demas sentidos restantes (olfato, tacto, gusto, oido).

La utilizacion de estas marcas no tradicionales ha provenido de la iniciativa misma
de empresarios quienes comprendieron desde hace muchos afios atras que la constitucion de
signos marcarios usados en el comercio no se podia limitar a la simple conjuncién de letras,

palabras, imagenes, dibujos o sus semejantes.

A medida que la sociedad y el sector empresarial progresan, las caracteristicas de los
bienes y servicios ofertados cada vez son mas similares entre si y por consiguiente su forma
0 medio de identificacion (Sojo, 2016). Esto provoco que los agentes del comercio se
concentraran en encontrar una solucion para esta problematica que se tornaba cada vez méas

frecuente.

Debido a este preciso motivo, las empresas y personas optaron por incursionar en el
marketing sensorial para poder lograr identificar, individualizar y destacar sus bienes y
servicios de una manera alternativa a la par que novedosa e innovadora en el comercio (Sojo,
2016). En consecuencia, en el comercio se comenzo6 a distinguir los bienes y servicios
ofrecidos mediante el empleo de colores, formas, olores, sabores, u otros elementos para

romper la barrera del mercado existente.

Por las consideraciones antes descritas, esta categoria marcaria ha sido reconocida
normativamente en el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)? adoptado
en el afio 2006 en una conferencia diplomatica que reunié a 147 Estados miembros de la

OMPI en Singapur.

Sin establecer la obligacion internacional de registrar y proteger a las marcas no
tradicionales, este Tratado actualmente establece un marco multilateral para la definicion de
criterios sobre la forma mediante la cual estos signos pueden ser reproducidos en las

solicitudes de registro y por ende ser efectivamente registrados (Hopperger, 2009).

23 El Tratado de Singapur y su Reglamento entraron en vigor el 16 de marzo del afio 2009. Hasta la presente
fecha, sélo 51 paises de los 147 que participaron en la conferencia diplomatica en Singapur han decidido
adherirse y ratificar este Convenio.
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El trabajo preparatorio del Tratado aludido tuvo su origen en las sesiones del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas
(SCT) de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2006). Este organismo
después de multiples encuentros logré definir una propuesta sobre los ambitos de
convergencia en relacion con las caracteristicas y representaciones de los signos marcarios

no tradicionales.

En dichos ambitos se establecié un enfoque comin y armonizado sobre la naturaleza
de estos signos; siendo este el primer punto de referencia internacional en esta materia
(Hopperger, 2009). Esto si no se toma en cuenta el reconocimiento implicito de este tipo de

signos en el Tratado sobre Derecho de Marcas del afio 94.

Como un punto relevante sobre la expedicion del STLT es importante advertir que,
aunque la elaboracion de este remarcable documento ha significado un notable avance para
el desarrollo normativo de los signos marcarios no tradicionales en el marco regulatorio en
diversas legislaciones del mundo, la mayoria de paises pertenecientes a la OMPI ain no han
decidido ratificar dicho instrumento en cuestion; tal es el caso del Ecuador y de la mayoria

de paises latinoamericanos®*.

Ahora bien, retomando la temética principal, ya se ha mencionado previamente que
la apariciéon de estas nuevas herramientas del comercio catalogadas como “marcas no
tradicionales” obedece a la necesidad elemental de crear innovadoras formas de marketing
que promocionen el surgimiento de novedosos bienes y servicios que procuran la conquista
de nuevos mercados altamente competitivos. Queda claro que su aplicacion se encuentra

indisolublemente ligada al progreso tecnoldgico.

Bajo este umbral, los esfuerzos del SCT en su decimosexta sesion resultaron en la
determinacion de que las marcas identificadas bajo la nomenclatura de no tradicionales se

catalogan en dos grandes segmentos: los signos visibles y los signos no visibles.

24 Segun los datos de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tratado de Singapur sobre el
Derecho de Marcas (STLT) tiene un total de 51 partes contratantes. La Ultima ratificacién de este Convenio
fue realizada el 29 de abril de 2020 por Uruguay. Vale mencionar que ninguno de los paises integrantes de la
CAN ha ratificado dicho Tratado hasta la presente fecha. Para mayor informacion véase:
https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=30
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- Marcas no tradicionales: signos visibles.

Con base en lo abordado en la decimosexta sesion del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas (SCT) de la OMPI
(2006), las marcas no tradicionales visibles se refieren a: a) marcas tridimensionales, b)
marcas de color, ¢) hologramas, d) lemas publicitarios, €) titulos de libros o peliculas, f)

signos animados, g) marcas de posicion, y; h) marcas gestuales (SCT, 2006, pp. 2-11).

Como se puede apreciar, existe una serie de marcas que figuran en la categoria de los
signos marcarios no tradicionales visibles, sin embargo, en consideracion a que el objeto de
estudio de la presente investigacion radica en el analisis exclusivo de las marcas no

tradicionales no visibles, solo se procedera a detallar algunas de estas.
a) Marcas tridimensionales.

Esta clase de marcas se distingue por estar compuesta de un cuerpo u objeto con
volumen. Castro (2012) cree que “se entiende por tridimensional todo objeto que se
manifiesta sobre tres planos (o0 dimensiones): largo, ancho y alto. Por esta razon un objeto

tridimensional da la sensacion de relieve” (p. 304).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha realizado algunos aportes
sobre el estudio conceptual de este tipo de marca, en este contexto, el mencionado 6rgano

jurisdiccional dentro del Proceso No. 24-1P-2013 ha definido a la marca tridimensional como:
El signo que representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y
profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista, es decir, que posee volumen.
Por ejemplo, tratdndose de un envase, es el propio envase, sin necesidad de ningun otro
elemento denominativo ni figurativo, el que debe diferenciar los productos que contiene de

los productos idénticos o semejantes. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso
No. 24-IP, 2013, p. 51)

Para finalizar, en atencion a todo lo planteado se puede concretar que las marcas
tridimensionales son signos marcarios visibles que se emplean en el mercado frecuentemente
para diferenciar la forma de la mercancia, asi como el empaque, envase o envoltura de esta
(Castro, 2012; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2013).

b) Marca de holograma.
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Para abordar la definicion de una marca de holograma es imprescindible delimitar
aquello que significa un holograma, en este aspecto, un holograma es “una foto realizada con
el empleo de un laser y que la principal caracteristica que posee es el caracter tridimensional

de la imagen” (Toledo, Vega, Ferrat, Lunazzi y Magalhaes, 2009, p. 1401).

Este tipo de marcas, de acuerdo a lo contenido en el Acuerdo Sobre los Aspectos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, supone el registro de un signo marcario
distintivo en movimiento (Giménez, 2010). EI mismo autor afiade gque estas marcas son
usualmente requeridas para la certificacion de autenticidad en productos especificos
(Giménez, 2010).

c) Marca de movimiento.

De acuerdo con la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM, 2019, p. 7), las
marcas de movimiento son aquellos signos marcarios que se encuentran conformados por
uno o varios movimientos, o en su defecto, por un cambio en la posicion de los elementos

que integran una marca.

De igual manera, el Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia (SIC, 2016) determina que este tipo de marca esta conformada “por
una secuencia de movimientos representados en imagenes fijas que la describen en su

conjunto” (p. 28).

Para precisar estas definiciones, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea (EUIPO, 2017) también ha mencionado que este tipo de signo marcario no contiene
sonidos, caso contrario podria constituirse en una marca multimedia; es decir, una marca

conformada por la armonizacion de un sonido y una imagen.
d) Marca de posicion.

Esencialmente, la particularidad de este signo distintivo radica en la existencia
constante de un elemento equivalente que se integra en todos los productos, este elemento
debe procurar mantener idénticas proporciones y situarse siempre en la misma locacion del
producto (Castro, 2012).
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Esclareciendo este concepto, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea
(EUIPO, 2017) ha propuesto que la marca de posicion aborda el modo y la forma especifica

en la cual el signo marcario figura en el producto en cuestion.
e) Marcas de color.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante el Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas
(SCT), en su decimoséptima sesion decidio acufar las formas de representacion y descripcion
de los nuevos signos marcarios, entre ellos la marca de color, deduciendo que las mismas
estan compuestas por un color o la combinacion de colores definidos por una forma concreta
(OMPI, 2007).

Dentro del trafico comercial, los colores son empleados como un indiscutible
mecanismo de identificacion de los productos o servicios. Lo anterior resulta practicamente

obvio dado que la vista es el sentido mas cotizado en el mundo del mercadeo (Castro, 2002).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha analizado la posibilidad del
registro de colores como marcas en la Interpretacion Prejudicial del 19 de junio de 2013

dentro del Proceso No. 07-1P-2013, en la cual en su parte pertinente reflexiona:

El literal €) del articulo 134 permite que se registren colores, siempre y cuando estén
delimitados en una forma determinada, esto es en un dibujo, una silueta o un trazo. En
consecuencia, no se puede solicitar como marca un color en abstracto, sino que debe estar
contenido en una forma especifica para que asi se pueda cumplir su funcién distintiva; de lo
contrario, se incurriria en una causal absoluta de irregistrabilidad, de conformidad con lo
prescrito en el articulo 135 literal h) de la Decisién 4862° de la Comision de la Comunidad
Andina. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 07-IP, 2013, p. 39)

25 El mismo Tribunal de Justicia ha agregado sobre este asunto lo siguiente: “...la prohibicién contemplada en
el literal h) del Articulo 135 de la Decisidn 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales
del arco iris, prohibicion que se apoya en la circunstancia de que el nimero de los colores fundamentales y
puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta
visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos graficos. De donde se sigue que, si a
través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendria una ventaja
competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian con un grave obstaculo que
podria llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesion de
una marca sobre un color fundamental o puro serian particularmente palpables en la hipdtesis de que el color
fuese necesariamente comun a un género o linea de productos o a su envoltorio o envase. La mencionada
prohibicién abarca ademas a los colores puros que por su cromatismo son facilmente identificables, asi como,
a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.”. (Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, Proceso 619-1P-2019, pp. 30-31)
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Aunque del criterio del Tribunal Andino se puede concluir que los colores han sido
reconocidos y aceptados como signos distintivos desde hace varios lustros atras, esta
situacion no siempre fue asi. Lo cierto es que la aceptacion del registro de colores como

signos marcarios presentd mas de una dificultad inicialmente.

Uno de los principales desafios que presentaba este asunto radicaba en que las
autoridades consideraban que el uso de los colores debia mantenerse de libre uso y
disposicion en el mercado para todos los competidores. Ademas, también se estimaba que
los colores por si solos carecian de la aptitud distintiva necesaria para diferenciar bienes o

servicios de una empresa respecto de los de otra (Ortega, 2018).

Sin embargo, con el pasar de los afios estos temas fueron abordados por algunas
resoluciones internacionales?® mediante las cuales se reconoci6 que los colores -por su
singular capacidad identificativa®’- pueden ser efectivamente usados como una marca.
Asimismo, en dichas resoluciones también se llegé a determinar que el uso continuo de un
color particular puede conferir la distintividad necesaria para ser registrado como un signo

marcario, si aquel carecia de ese requisito originariamente (Ortega, 2018).

Hoy en dia, el registro de colores a nivel global es un hecho indiscutible pues los
obstaculos que alguna vez dificultaron tal resultado, poco a poco han llegado a ser
practicamente superados. Sobre la base de esta idea resulta inevitable formularse que, ¢si l0s
colores -a través de un arduo proceso de aceptacion- llegaron a ser registrados como marcas,
otros signos como los sonidos, olores, sabores y texturas igualmente podrian serlo? La
respuesta a esta interrogante precisamente serd desarrollada a lo largo del presente

documento.

26 Algunas de estas resoluciones del Tribunal de Justicia son: el caso Libertel del 6 de mayo de 2003 (Asunto
C-104/01) y el caso Heidelber del 24 de junio de 2004 (Asunto C-49/02) (Ortega, 2018).

27 Al respecto, Ledn (2015) ha manifestado que: “Es posible el registro como marca de un color aislado si es
gue este se encuentra delimitado por una forma especifica y, ademas, asi visto en conjunto, y sin incurrir en
otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser comun a un género o
linea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser caracteristico de un determinado producto.
Asi, por ejemplo, los extintores son caracteristicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no
debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate ni la obligacidn de su utilizaciéon debe estar
prevista, por ejemplo, en una norma técnica de seguridad. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que
permita identificar el origen empresarial”. (citado por el Tribunal de Justicia Andino, Proceso 619-1P-19, p. 31)

35



- Marcas no tradicionales: signos no visibles.

Las marcas no tradicionales no visibles comprenden: a) marca sonora; b) marca
olfativa; c) marca gustativa, y; d) marca tactil (SCT, 2006, pp. 8-11). Estos cuatro signos son
particularmente complejos pues su perceptibilidad se da a través del sentido del oido, olfato,

gusto y tacto respectivamente.

A través del uso de estos cuatro signos sensoriales, los distintos bienes o servicios
ofertados en el comercio bien podrian llegar a posicionarse dentro de la mente de los
consumidores de una forma nunca antes divisada. Esto surge en consideracién al hecho de
que su aplicacion en el mercado conlleva la posibilidad de exaltar las emociones y

sentimientos del publico consumidor (Castro, 2012).

En la actualidad, el uso de estas herramientas estd en constante aumento en el
comercio pues existe un respaldo cientifico que asegura que los impactos sensoriales generan
pensamientos y recuerdos cuya perduracion en la memoria de las personas es muy prologada

en el tiempo (Estanyol, 2014).

Sobre el asunto, La Universidad de Rockefeller (New York) mediante un estudio
realizado en el afio 1999 reveld que los consumidores lograr remembrar de una mejor forma

aquello que estimula mas de un sentido.

En tal contexto, las personas usualmente recuerdan tan solo el 1% de lo que tocan, el
2% de lo que escuchan, 5% de lo que observan, 15% de lo que saborean o degustan, y de
manera mucho mas remarcable, el 35% de lo que huelen. En consecuencia, si se estimulan
simultaneamente dos o mas sentidos se consigue un resultado mucho mas favorable
(Knowledged Wharton, 2007) (citado por Barrios, 2017, p. 111).

Dicho lo anterior, en la proxima seccion se procedera a delimitar cada uno de estos
signos marcarios que son el eje fundamental para el desarrollo del presente trabajo de
investigacion, no obstante, su enunciacion se llevara a cabo de una manera sucinta con la

incorporacion de algunas cifras estadisticas sobre su aplicacion actual.

Aquello ha sido dispuesto de tal forma dado que en el siguiente Capitulo se realizara
un analisis pormenorizado de cada uno de estos signos bajo los multiples estandares

doctrinarios, normativos y jurisprudenciales existentes.
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a) Marca sonora.

La marca sonora es aquel tipo de signo marcario (no convencional no visible) que
reside en la expresion de un sonido. Este tipo de marca asocia una melodia o simples ruidos
con una determinada marca, producto o servicio. Es evidente que este signo marcario es

percibido a través del sentido del oido.

La Secretaria de Economia de México (2018) explica que las marcas sonoras son una
irrefutable herramienta de comunicacion que, a través del empleo de uno o varios sonidos,
tienen la finalidad de: a) diferenciar bienes o servicios ofertados por varios competidores en

el mercado; y, b) captar la atencién del pablico consumidor.

Ya en la practica, los signos sonoros han sido los que mayor acogida han tenido en el
mercado. Su taza de registro a nivel global supera con creses a la de los demas signos no

tradicionales no visibles.

Al respecto, en Colombia, por ejemplo, el nimero de solicitudes de signos de esta
indole presentados ante la Superintendencia de Industria'y de Comercio (SIC) es de 144 hasta
la presente fecha. Por otra parte, en Estados Unidos los signos sonoros que han solicitado
registro comprenden un total de 688 solicitudes presentadas ante la United States Patent and
Trademark Office (USPTO).

Finalmente, en la Comunidad Europea, las cifras muestran que 348 solicitudes han
sido planteadas para el registro de esta clase de signo ante la Oficina de la Propiedad
Intelectual en la Unién Europea (EUIPO). Todos estos datos expuestos seran detallados en

el tercer Capitulo del presente documento.
b) Marca olfativa.

Liévano (2011) aclara que la marca olfativa es aquel signo marcario percibido por el
sentido del olfato. Castro (2012) afiade que, en consideracion a todos los sentidos del ser
humano, el sentido olfativo es el que mas transmite un valor sensorial. Esto implica que la

memoria olfativa es mas fuerte que incluso la memoria visual o gustativa.
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Esta clase de signo marcario posee la caracteristica de poder ser percibida por el olfato
y, al igual que toda marca, esta es empleada para diferenciar bienesy servicios, de entre otros

de su mismo género o especie (Montezuma, 2018).

Muchas veces, en el trafico comercial de mercancias y servicios, las personas
diferencian y seleccionan un determinado producto o servicio por su aroma. El sentido del
olfato es incuestionablemente (til en nuestras actividades del dia a dia por su influencia en
nuestras acciones y en nuestra percepcion del mundo y la realidad. Este aspecto humano ha
sido aprovechado por los distintos agentes del comercio por ser considerado un factor crucial

en la recepcion de lo que se ofrece al comercio (Montezuma, 2018).

En términos simples, los aromas pueden hacer que la percepcion de la vida sea mas
satisfactoria, esto a razén de que tienen un rol estético sustancial e incrementan el agrado y
apreciacion del consumidor sobre el bien o servicio ofrecido. Esto convierte al aroma en una
figura practicamente elemental para la presentacion de cualquier bien o servicio (Castro,
2012).

En los nimeros, la aceptacion y aplicacion de estos signos en la actualidad aun es
reducida, sin embargo, en Colombia segun los datos de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), se han presentado 4 solicitudes de registro. En Estados Unidos, para estos
signos se han radicado 52 solicitudes y para el caso de Europa los casos de solicitudes no
superan la docena. Nuevamente se recuerda que todos estos datos seran explicados

concretamente en el Capitulo 3.
C) Marca gustativa.

La marca gustativa consiste en un sabor incorporado a un determinado producto o
servicio que, alejado de la naturaleza del producto, es incorporado para asignarle una

distintividad en el mercado (Barrios, 2017).

De igual forma, (Barrios, 2017) exterioriza que “el resultado final que se espera
obtener con la proteccidn de este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con

el origen empresarial del producto” (citado por Montezuma, 2018, p. 28).

Para el caso del registro de sabores como marcas, la practica registral en Colombia

muestra que hasta la presente fecha no se ha presentado solicitud alguna sobre este tipo de
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signos. Por el contrario, en Estados Unidos se han presentado 9 solicitudes sobre las mismas
y en la situacion de la Union Europea, la presentacion de aplicaciones para el registro de

sabores ha sido de menos de 5 solicitudes.
d) Marca de textura o tactil.

Castro (2012) resefia que este tipo de marcas se caracterizan por ser percibidas a
través de la percepcion de sensaciones de contacto, presion y temperatura. Bajo esta
concepcion, es mediante el sentido del tacto que se reconoce un objeto, producto de las

caracteristicas de su textura.

Con respecto a lo anterior, se puede determinar entonces que es la superficie con
caracteristicas peculiares la que sustenta el reconocimiento y proteccion de este tipo de

marca.

En lo que se refiere al registro de marcas de textura, La Superintendencia de Industria
y Comercio de Colombia ha recibido 5 solicitudes de registro y en Estados Unidos la USPTO

indica que se han dado un total de 22 solicitudes sobre estas marcas hasta el tiempo presente.

Como se ha podido examinar hasta este punto, los signos marcarios tienen un radio
de accidn e impacto sumamente amplio. Las marcas y sus interacciones a través de diversas
plataformas son el espejo de los vertiginosos cambios sociales, tecnoldgicos e industriales

que se reflejan en el dia a dia de las personas (Burgos y Chavez, 2018).

En los escenarios prosperos o adversos, las empresas o personas necesitan el empleo
de los signos marcarios para poder sostener sus negocios en el mercado a lo largo del tiempo.
Sin embargo, el hacinamiento de las marcas tradicionales existentes en el circuito comercial
favorecio a que el mismo mercado encontrara una respuesta inteligente a esta situacién a
través del uso de nuevas formas o elementos para diferenciar y distinguir los bienes y

servicios.

En los tiempos actuales, las marcas pueden provenir de una serie de signos; entre ellos
figuran incluso los olores, sabores, sonidos y texturas que se encuentran comprendidos bajo
la definicion de “marcas no tradicionales no visibles”. Estos signos tan particulares han
buscado superar la vision de que solo las marcas que pueden ser percibidas por la vista pueden

ser efectivamente registradas, demostrando en varias situaciones que los signos no visibles
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pueden ser capaces de cumplir los requisitos inherentes a las marcas y desempefiar las

funciones de las mismas.

Sobre esta Gltima idea vertida precisamente radica la principal problematica que gira
en torno a la posibilidad de registro de signos no tradicionales no visibles. Es decir, si esta
clase de signos marcarios tan peculiares pueden o no cumplir los requisitos de distintividad

y de representacion grafica previstos en la normativa para obtener su registro.

Lamentablemente, la experiencia todavia no ha podido brindar una respuesta
categorica frente a este topico pues, en reiteradas ocasiones, la doctrina, normativa y
jurisprudencia han expuesto una pluralidad de importantes criterios a favor y en contra de la
posibilidad de registro de estos signos, por lo que ha sido extremadamente dificil llegar a un
consenso definitivo y general sobre el asunto.

En la ténica de lo dispuesto en estas Gltimas lineas, en el proximo Capitulo se
analizara detalladamente aquellos asuntos de mayor relevancia que guardan relacién con la
existencia y aplicacion de estos signos no convencionales no visibles en la actualidad. En
este sentido, se consignara una especial atencién al estudio sobre el cumplimiento de la
distintividad en estos signos, y, sobre todo, al requerimiento de su representacion grafica para

la consecucion de su registro.
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Capitulo 2: Marcas no tradicionales no visibles.

Acorde a lo visto en el anterior Capitulo, las marcas -de modo general- pueden
definirse como aquellos signos que tienen por objeto la identificacion y diferenciacion de los
bienes o servicios que son ofertados por parte una persona (natural o juridica). En los
diferentes cuerpos normativos existentes a nivel mundial se han establecido criterios o
requisitos muy similares para que un signo pueda obtener su registro como marca; estos son:

la distintividad y la representacion grafica.

En el seno de los vertiginosos cambios sociales y econdmicos a los que el mundo
tiene que adaptarse constantemente, la dinamica del mercado ha provocado un ambiente
propicio para que nuevas formas de signos -ajenos a aquellos cominmente utilizados- sean

aceptados y aplicados como otros tipos de marcas igualmente validas.

Estos signos o elementos “no tradicionales” indudablemente tienen que someterse de
igual forma al ineludible cumplimiento de los requisitos contemplados para la generalidad
de signos marcarios. Esto ocurre aun cuando los mismos presenten ciertas particularidades
que difieren en cierta demasia con las caracteristicas de los signos tradicionalmente

existentes, provocando algunas problematicas en torno al cumplimiento de dichos requisitos.

En tal escenario, el presente Capitulo se ocupara de estudiar las razones por las cuales
esta clase de signos han presentado mas de una vicisitud para las oficinas nacionales y
tribunales internacionales competentes en la materia al momento de aceptar su registro. Esto
en consideracion al hecho de que el sistema tradicional marcario ha sido estructurado con
base en la concepcion de que tan solo los signos visibles y susceptibles de representacion

gréafica han podido ganarse el estatus de “marcas registradas”.

Por Gltimo, en estas paginas también se indicaran las distintas soluciones que la
jurisprudencia, normativa y doctrina han aportado para subsanar estas mismas problematicas
y se incorporaran algunos ejemplos mediante los cuales se comprueba que los sonidos, olores,

sabores y texturas han logrado conseguir un registro exitoso en diversas ocasiones.
2.1. Definicién.

Se deben entender como marcas no convencionales o no tradicionales aquellos signos

distintivos que, ajenos a poder ser representados por las formas tradicionales que usualmente
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se empleaban a lo largo del devenir del tiempo (letras, palabras, signos, simbolos, figuras,
iméagenes, etc.), son exteriorizados a través de nuevas formas que no necesariamente se
relacionan con el sentido de la vista, sino que se expresan mediante los otros sistemas

sensoriales: el oido, el olfato, el tacto y el gusto.

En este sentido, una marca no tradicional “es aquella que es percibida por cualquiera
de los cinco sentidos y cuya representacion debe ser hecha a través de métodos de
representacion no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297). Este tipo de marcas, segun
Morgulova (2017), “can be divided into two groups of visible signs (colours, moving images,
etc.) and non-visible signs which relate to all five senses?® (sounds, smells scents, tastes and
textures)”?® (p. 6).

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, las marcas no tradicionales son a
menudo estimadas como “un nuevo tipo de marcas” primordialmente debido al poco
conocimiento que se tiene sobre estas y a su relativamente escasa utilizacion. Sin embargo,
estas marcas no pueden ser consideradas, en estricto sentido, como un nuevo tipo de marcas
dado que las mismas ya estaban reconocidas y reguladas bajo algunas legislaciones del

mundo muchos afios atras®.

Para explicar lo anterior, Liévano (2011) ha referido que estas marcas no tradicionales
son signos totalmente diferentes a los que la sociedad esta acostumbrada a reconocer o
percibir, por ello su registro es solicitado de manera poco usual precisamente por su

naturaleza novedosa y distinta.

En este panorama, las marcas no tradicionales han sido el producto del inevitable
desarrollo natural que presentan los mercados en respuesta a las nuevas exigencias de los

consumidores. Por esta circunstancia, el concepto de “marca” visto desde la apreciacion

28 De la lectura de la cita de Olga Morgulova se puede apreciar que existe un error en cuanto a la redaccion
propuesta, esto debido a que la autora refiere que los signos no visibles se relacionan con todos los cinco
sentidos, no obstante, en el paréntesis aclaratorio agregado omite anadir el sentido de la vista mediante el
cual algunos signos no convencionales pueden ser igualmente percibidos.

29 “pyeden ser divididas en dos grupos de signos visibles (colores, imagenes en movimiento, etc.) y signos no
visibles los cuales se relacionan con los cinco sentidos (sonidos, aromas, sabores y texturas).” (Trad. A.)

30 A manera de ejemplo, Estados Unidos a través de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
(USPTO) comenzd a conceder el registro de marcas no tradicionales hace aproximadamente siete décadas
atras. Se puede recordar el caso de la NBC en 1950 cuando registré la combinacion de tres notas para servicios
de radio que posteriormente se convirtieron en el simbolo de su identificacion (Castro y Leyva, 2016).
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juridica de la propiedad industrial, se ha mantenido en una constante evolucion (Avila, 2016).

Carapeto (2016) en correspondencia a este asunto ha reflexionado que:

The traditional range of trademarks have been limited to Word, symbol or design, or a
combination thereof. Even if there are some small differences from country to country, this
scope is somewhat steady and the expansion of this scope has been being discussed for more
than 100 years.3! (Carapeto, 2016, p. 25)

Si bien es cierto que la marca puede ser definida como el empleo de cualquier signo
visible utilizado para poder distinguir bienes y servicios de otros de su misma especie o clase
que coexisten en el mercado, el desarrollo cientifico y tecnoldgico ha facilitado el
advenimiento de estas nuevas formas de marcas, las cuales no son apreciadas Unicamente por
el sentido de la vista (Avila, 2016).

Es precisamente debido a los cambios sociales y tecnoldgicos de la sociedad que las
marcas no tradicionales han ido cobrando un gran protagonismo en el contexto global. Esto,
en términos de Schmidt significa que “las marcas no tradicionales estan en aumento porque
las nuevas tecnologias e innovaciones permiten que los titulares de las marcas protejan la

propiedad intelectual como nunca antes” (citado por Leyva, 2017, p. 5).

En relacion a esta proteccion mencionada, la categorizacion de estos signos marcarios
fue por primera vez reconocida internacionalmente en el afio 1994, a través de la expedicion
del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT); herramienta internacional que en su articulo
dos numeral uno (2.1) inciso b) conceptualiza a las marcas no tradicionales como aquellas
“marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas

olfativas” (Tratado sobre el Derecho de Marcas [TLT], 1994, articulo 2 numeral 1 inciso b).

A pesar del trabajo y los esfuerzos emprendidos sobre este Tratado, las marcas no
tradicionales presentaron mas de una incégnita al momento de examinar sus caracteristicas

y formas por lo que su adopcion en el mentado cuerpo normativo quedd totalmente

31 “E]l umbral tradicional de las marcas comerciales ha estado limitado a palabras, simbolos o disefios, 0 una
combinacién de ellos. Incluso si hay algunas pequefias diferencias de un pais a otro, esta visidn es algo estable
y la expansion de esta vision ha estado siendo discutida por mas de 100 afios.” (Trad. A.)
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restringida®2. Este instrumento internacional marco una pauta referencial para los futuros

proyectos relacionados con el desarrollo de estos signos justamente.

Para el afio 2005, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI, en su decimoquinta sesion celebrada en
Ginebra, extendi6 a la Oficina Internacional una solicitud formal referente a la elaboracion
de un documento que tenga como fundamento el andlisis y debate del surgimiento y

desarrollo de estos tipos de marcas® (SCT, 2005).

Un afio mas tarde, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de la
Secretaria del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geogréficas, en su decimosexta sesion, redacto el texto titulado como “Nuevos
Tipos de Marcas” en el cual se planted lo siguiente:

Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son

solo 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 o 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 algun otro de los sentidos. (SCT, 16/2, 2006, parr. 3)

Como se observa, el resultado del estudio realizado proyectd que las marcas no
tradicionales se dividen en dos tipos: visibles y no visibles. Como se explico en el Capitulo
anterior, las marcas no tradicionales visibles, como su nombre lo indica, son aquellas marcas
que, no siendo convencionales, son susceptibles de ser percibidas por el sentido de la vista

(colores, hologramas, imagenes en movimiento, formas, etc.).

Por otra parte, las marcas no tradicionales no visibles hacen referencia a aquel tipo de

marca que no necesariamente es capaz de ser percibida exclusivamente por el sentido de la

32 El articulo 2 del Tratado dispone: “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.” (TLT, 1994, articulo 2,
numeral 1), literal b.)

33 En la elaboracién de aquel documento existié la participacion de 73 oficinas de marcas del mundo -
incluyendo a la de Ecuador, Colombia, Peru, Argentina, entre otras-, las cuales contestaron un cuestionario
sobre la legislacidn y practica en materia de marcas, incluyendo por supuesto, a las marcas no tradicionales.
Para mayor informacién sobre el cuestionario véase: Standing Committee on the Law of Trademarks,
Industrial  Designs and  Geographical Indications [WIPO-SCT], 2010. Recuperado de:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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vista, sino que su percepcion se da a través de uno o varios de los demas sentidos de los seres

humanos. Dentro de esta ultima categoria encontramos a los olores, sabores, sonidos y

texturas.

Estas marcas, por lo tanto, constituyen maneras alternas que permiten a los

consumidores identificar los productos y servicios, asi como también facilitan el

reconocimiento de la procedencia empresarial de los mismos. A continuacion, se incorpora

un cuadro que ilustra de una mejor manera esta clasificacion:

VRN
Marcas no
tradicionales.
~ . S ~/
Signos no tradicionales Signos no tradicionales no
visibles. visibles.
Vi
Marcas N
tridimensionales. —~ M ffati
S y e arcas olfativas.
arcas de color. N
i N—
Marcas sonoras.
Hologramas.
\/ J\
N TN
Lemas publicitarios. Marcas gestuales.
Titulos de peliculas y Marcas gustativas.
libros.
N L ~—
Signos animados o
de multimedia.
TN S
Marcas de posicion.
S N
Marcas gestuales.
S
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llustracion 1: Division de las marcas no tradicionales.

Fuente: Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas [SCT-
OMPI]. 2006. Nuevos Tipos de Marcas. Decimosexta sesién. Ginebra. Recuperado de:
wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct 16/sct 16 2.pdf

Como se puede apreciar nuevamente, el derecho moderno no ha pretendido
desconocer los avances gque se han presentado en el mercado, lo que en palabras de Hopperger
(2009) (citado por Montezuma, 2018) atafie “simplemente al hecho de que los signos que
pueden emplearse en el comercio para distinguir los bienes y servicios no son sélo

necesariamente palabras o imagenes” (p. 17).

Asi pues, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado el 27 de
marzo de 2006 por un total de 147 Estados que forman parte de la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual®®, es un instrumento multilateral de derecho publico que tiene por
objetivo la creacion de un esquema internacional dinamico para armonizar los tramites

administrativos en lo que respecta al tramite registral marcario (Hopperger, 2009).

Este importante Tratado Internacional surge como la primera referencia normativa
que abarca cuestiones especificas sobre las marcas no tradicionales, incorporando aquellas
modalidades que guedaron expresamente excluidas en el Tratado sobre Derecho de Marcas
del afio 94, Entre otras cosas, el Tratado de Singapur y su Reglamento plantean
disposiciones sobre las presentaciones de solicitudes de registro de estos signos, aunque deja
a salvo la decision soberana de los Estados sobre su respectiva regulacion y adopcion (Felix,
2019).

Asimismo, el Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, en
su Regla 3 (Detalles relativos a la solicitud) esboza ciertos parametros procedimentales para

las solicitudes de registro de: i) Marcas en que se reivindica color; ii) Marcas

34 Como ya se apunté anteriormente, pese a que el Tratado de Singapur fue adoptado en el 2006 por 147
paises miembros de la OMPI, hasta la presente fecha tan solo 51 Estados miembros han decidido ratificar este
instrumento internacional. El Ecuador, por su parte, continta sin formar parte de este Convenio hasta la
actualidad.

35 Queda sentado que el Tratado de Singapur fue la primera herramienta internacional enfocada en abortar
temas sobre marcas no tradicionales, no obstante, en el contexto internacional algunas de las marcas no
tradicionales pueden entenderse incluidas en el Convenio de Paris (articulo 6.1) y en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (articulo 15). Los
mencionados textos legislativos prevén que el reconocimiento y adopcién de las distintas clases de signos es
una cuestion soberana de cada Estado (Castro y Leyva, 2016).
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tridimensionales; iii) Marcas que consistan en hologramas; iv) Marcas animadas; v) Marcas
de color; vi) Marcas de posicion; vii) Marcas sonoras; Yy, viii) Marcas que consistan en un

signo no visible que no sean una marca sonora (Reglamento del Tratado de Singapur, 2006).

Es importante recordar que el objetivo de las marcas no tradicionales, segun el
pensamiento de Mandakovic (2003) (citada por Ortiz, 2004), es el tratar de obtener un valor
agregado que permita a las personas o empresas maximizar sus réditos econémicos en un
mercado en el que existe un intenso escenario de competividad. Esto se da a través de la
comercializacion y promocion de un producto Unico, donde el elemento diferenciador puede

consistir en una forma, olor, sonido, textura, u otros.

Por ello, “la proteccion de marcas no tradicionales es uno de los reflejos en el orden
juridico de las nuevas dindmicas comerciales, comunicacionales y tecnoldgicas presentes en
la sociedad” (Leyva, 2017, p. 5). En tal aspecto, Seth Godin, autor de la obra “Purple Cow:
Transform Your Business By Being Remarkable ”, resalta la importancia de la innovacion en
materia de marketing para el desarrollo de un negocio o empresa, mencionando al respecto:

I believe we’ve now reached the point where we can no longer market directly to the masses.

We’ve created a world where most products are invisible. Over the past two decades, smart

business writers have pointed out that the dynamic of marketing is changing. Marketers have

read and talked about those ideas, and even used some of them, but have maintained the
essence of their old marketing strategies. The traditional approaches are now obsolete,

though. One hundred years of marketing thought are gone. Alternative approaches aren’t a
novelty—they are all we’ve got left.3 (Godin, 2004, p.3)

Claramente el autor citado hace una mencion especifica sobre el marketing, sin
embargo, se debe tener en cuenta que los signos marcarios estan indisolublemente ligados a
este por lo que las ideas vertidas resultarian igualmente aplicables. En relacion a lo planteado,
la gestion empresarial de una marca (tradicional o no tradicional) necesariamente debe ser
una parte integral de las estrategias de branding y marketing de cualquier negocio al dia de
hoy (OMPI, 2017).

36 “Creo que ahora nosotros hemos alcanzado el punto donde ya no podemos comercializar directamente a
las masas. Nosotros hemos creado un mundo donde la mayoria de productos son invisibles. En las Ultimas dos
décadas, los escritores de negocios inteligentes han indicado que la dindmica del mercado estd cambiando.
Los expertos en marketing han leido y hablado sobre esas ideas, e incluso usado algunas de ellas, pero han
conservado la esencia de sus antiguas estrategias de marketing. Sin embargo, los enfoques tradicionales ahora
son obsoletos. Cien afios de ideas sobre marketing se han ido. Los enfoques alternativos no son una novedad,
son todo los que nos queda.” (Trad. A.)
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Con el desarrollo de los nuevos mercados surgidos a partir del internet y el E-
commerce, en donde los signos marcarios tradicionales pasan practicamente desapercibidos
en la actualidad debido a su inmensurable cantidad, las marcas no tradicionales encuentran
un favorable nicho comercial que podria ser una solucién totalmente viable para impulsar y

hacer prosperar un negocio desde un enfoque comercial y publicitario alternativo.

En la sociedad contemporanea, para que los consumidores se acostumbren a adquirir
una determinada marca representada por olores, sonidos, texturas y sabores es necesaria una
considerable inversion en mercadotecnia y comunicacion, pero el rédito econémico surgido
gracias a estos signos podria llegar a ser exponencialmente mayor a su inversién. Justamente
por ello, el estudio y analisis sobre cuestiones relativas a estas marcas resulta tan Gtil a la par

gue necesario.

El obtener el registro de un signo macario no tradicional no visible lleva consigo el
otorgamiento de derechos exclusivos sobre aquel y permite a las distintas empresas
emprender decisiones sumamente estratégicas sobre el empleo y publicidad de sus marcas,
lo que a corto, mediano y largo plazo podria generar importantes beneficios econémicos para

sus titulares y mejorar las experiencias de los consumidores (Hopperger, 2009).

Desde una apreciacion del contexto nacional, por obvias razones, la tendencia del
Ecuador -y en general de todos los paises del mundo- ha sido la de registrar Gnicamente
marcas tradicionales, a pesar de que tanto la normativa internacional como la normativa
domeéstica prevén la posibilidad de registrar como marca, cualquier signo, siempre y cuando

el mismo sea suficientemente distintivo y sea susceptible de representacion gréfica.

Este tipo de marcas brinda un abanico de posibilidades a las personas y empresas para
promover y gestionar sus negocios, motivo por el cual la implementacion y desarrollo de un
sistema marcario actual es imprescindible para velar por los derechos e intereses de las

personas.

La resistencia a la aceptacion y adopcion de signos no tradicionales no visibles no se
mantiene latente en la actualidad. Por ello en este momento, el nimero de marcas no
tradicionales que han sido registradas sigue siendo minusculo y estd mayormente compuesto

por marcas tridimensionales (Hopperger, 2009). No obstante, si se tiene en cuenta el ritmo

48



acelerado en la evolucion de técnicas de marketing y publicidad y las demandas del mercado,
el aumento exponencial de solicitudes de registro de estos signos se remite una cuestion de

tiempo, esfuerzo y educacion.

Partiendo de lo anterior, para desarrollar de manera integra el tema propuesto del
presente trabajo de investigacion, consecuentemente es inevitable hacer algunas
puntualizaciones acerca de los requisitos que tradicionalmente®” se debian cumplir para poder
registrar un signo marcario como tal, requisitos que han sido objeto de un profundo anélisis
y debate por parte de la profusa doctrina y jurisprudencia que tiene que ver con la materia tal

como se divisara a continuacion.
2.2. Requisitos para el registro de una marca no tradicional no visible.

Existen multiples antecedentes legislativos que proponen dos requisitos insoslayables
que deben ser observados para lograr la obtencion del registro de una marca no tradicional
no visible, estos son: a) la distintividad; y, b) la susceptibilidad de representacion grafica®.

Un claro ejemplo de ello puede ser encontrado en la Decision 486 de la Comunidad
Andina, relativa al Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, la cual en su parte pertinente
expone: “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” (Decision 486 CAN, 2000, Art. 134).

Del mismo modo el Codigo Orgénico de la Econémica Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion del Ecuador, en su articulo No. 359 también establece que: “Se
entendera por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podran registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representacion
gréfica.” (COESCCI, 2016, Art. 359).

37 Se dice tradicionalmente puesto que, como se observara en los apartados propuestos, han surgido algunas
consideraciones y modificaciones especiales en cuanto a los requisitos que debian ser cumplidos para el
eventual otorgamiento de un signo marcario. El caso de mayor relevancia es el replanteamiento de la
exigencia de representacion grafica como requisito formal para el registro de marcas no tradicionales.

38 Como referencia a esto se puede traer a colacién la Ley de Marcas 17/2001 de Espafia (actualmente
modificada), misma que disponia en su articulo nimero 4 lo siguiente: “Articulo 4. Concepto de marca: 1. Se
entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de los de otras” (Ley de Marcas, 17/2001, articulo 4).
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Segun se desprende del contenido de las normas anteriormente citadas, tanto la
normativa supranacional andina (Decision 486) como la normativa interna ecuatoriana
(COESCCI), establecen dos requisitos expresos para la consecucion del registro de una

marca, siendo estos; la distintividad y la representacion grafica de la misma.

En la tonica de lo expuesto, se procedera a examinar cada uno de estos requisitos con
un especial énfasis en las modificaciones ocurridas en el requisito de representacion grafica,
mismo que, tal como se apreciara en paginas posteriores, ha sufrido una importante evolucion

dada la proliferacion de marcas no tradicionales no visibles respectivamente.
2.2.1. Requisito de distintividad.

Otamendi (2002) sostiene que la distintividad de un signo, en este caso de una marca
no tradicional no visible, es “la capacidad intrinseca que tiene para identificar un producto o

servicio” (p. 107).

En otras palabras, el requisito de distintividad implica “que el signo tiene la
capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio” (Maravi,
2014, p. 59). Por ello, para “Bardales (2005) la distintividad es la cualidad insoslayable que
debe presentar todo signo que pretenda acceder legalmente al Registro” (citado por Félix,
2019, p. 23).

En tal posicion, es menester recordar que la funcién primaria de los signos distintivos,
segln la mayoria de los doctrinarios, es precisamente la funcion distintiva®. De ello se
deduce que, cuando el signo no tiene la capacidad de individualizar o diferenciar bienes o
servicios similares producidos u ofertados por diferentes personas o empresas, este no puede

ser distintivo por lo que no puede cumplir las demas funciones de un signo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, érgano jurisdiccional
instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario en varios paises suramericanos

y asegurar su aplicacion, no ha omitido pronunciarse con respecto al requisito de distintividad

39 Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2008) determinaron que la funcién distintiva es la funcién principal y
elemental de los signos marcarios, por lo que las demas funciones son cuestiones complementarias a la
misma.

50



ya que en la Interpretacién Prejudicial No. 70-1P-2013, ha sostenido lo siguiente con

referencia al mismo:
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que
éste sea distintivo y susceptible de representacion gréfica. De conformidad con el articulo
135 literal b) de la Decision 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos,
como requisito esencial para su registro, segun el cual no podran ser registrados como marcas

los signos que “carezcan de distintividad”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
Proceso No.70-1P, 2013, parr. 21)

La distintividad, por tanto, es un requerimiento sine qua non para la obtencién del
registro de una marca puesto que, lo que pretende conseguir este requisito es: a) evitar que el
publico consumidor se confunda, respecto del bien o servicio que ha solicitado (Pazmifio,
2009); vy, b) proteger el derecho de los titulares de signos marcarios previamente registrados
que pudieren encontrar alguna similitud respecto de una marca que ha sido objeto de una

solicitud de registro, o en su defecto que dicha marca se encuentre registrada (Alonso, 2017).

Para aclarar lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del
Proceso 70-1P-2015, ha pretendido precisar este concepto del requisito de distintividad de las
marcas acotando lo siguiente:

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrinseca,

mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos

0 servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrinseca, mediante la cual se determina la

capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. (Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, Proceso No. 70-1P, 2015, pérr. 24)

De acuerdo a lo citado, se puede apreciar que existe una division bipartita sobre la
distintividad: la distintividad intrinseca y extrinseca®, mismas que guardan relacion con la
regulacion normativa de las prohibiciones de registro absolutas* (distintividad intrinseca) y

de las prohibiciones de registro relativas*? (distintividad extrinseca).

40 Al respecto, Chijane (2007) ha afirmado que la distintividad puede analizarse desde dos planos diversos:
como requisito intrinseco o extrinseco. Como requisito intrinseco implica que el signo en si mismo
considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios (...). Como requisito extrinseco
las marcas relacionadas con signos de otros empresarios no han de provocar confusién en el publico
consumidor (citado por Félix, 2019, p. 25).

41 | as prohibiciones absolutas al registro de marcas estdn previstas en el articulo 360 del Cédigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion, y en el articulo 135 de la Decision 486.

42 L as prohibiciones relativas al registro se encuentran comprendidas en el articulo 361 del COESCCl y en el
articulo 136 de la Decisién Andina 486.
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Para entender de una mejor forma estas dos categorias es pertinente precisar que, la
distintividad intrinseca se refiere a la aptitud propia del signo para poder ser una marca
(Otamendi, 2010) (Citado por Schmitz, 2012). Si el signo en cuestion carece de este factor
por resultar genérico, técnico, descriptivo o de uso general, de ninguna forma puede ser
monopolizado como marca pues no llegaria a cumplir las principales funciones inherentes a
ella® (Schmitz, 2012).

La distintividad extrinseca, por su parte, se relaciona con la idoneidad del signo para
poder ser efectivamente diferenciado de los otros signos marcarios anteriormente solicitados
0 registrados por terceros para designar bienes o servicios similares, o que estén relacionados
entre si (Camacho, 2005). Esta forma de distintividad esta ligada a la necesidad de que el
signo que ha de registrarse no debe causar riesgo de confusién o asociacién con marcas -0

solicitudes- preexistentes**.

Ahora bien, respecto de la finalidad perseguida por la distintividad de las marcas, es
importante ampliar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reflexionando sobre
la inmensa coexistencia de signos marcarios, ha sefialado que “en relacion con los diferentes
tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado hay que tener en
cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo:
el de confusion y el de asociacion” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso

No. 70-IP, 2008, p. 12).

El riesgo de confusion hace referencia a “la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que estd adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion
indirecta)” (Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina, Proceso No. 70-1P, 2008, p. 13).

Por otra parte, el riesgo de asociacion se entiende como “la posibilidad de que el
consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del

producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una

43 Estos criterios acerca de la distintividad intrinseca se encuentran recogidos en el articulo 135 (literales b, c,
d, e, f, g, v, h)de la Decision 486. Ademas, los mismos también son reconocidos en el articulo 360 del COESCCI;
en los numerales 2, 3,4,5,6,7y 8.

44 La base normativa de la distintividad extrinseca se encuentra en el articulo 136 de la Decisién 486; en los
literales a, b, c, d, e y f; asi como en el articulo 361 del COESCCI (numerales 1, 2,3,4,5y 7).
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relacion o vinculacion econdmica” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso

No. 70-1P, 2008, p. 13).

Como resultado de lo expuesto, el requisito de distintividad evidentemente figura
como un elemento indisolublemente ligado a la esencia y existencia propia de los signos
marcarios. De una simple revision de los articulos 134 y 135 de la Decision 486, se puede
afirmar que no es procedente el registro de un signo confundible si el mismo carece del
elemento distintivo. Se concluye, por tanto, que la distintividad es, en palabras de Montezuma

(2018), “la esencia misma de la marca” (p. 10).

Para armonizar todos estos planteamientos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de
Espafia ha sintetizado adecuadamente algunas de las ideas antes sefialadas, concluyendo lo
siguiente:

La distintividad de la marca es su funcion esencial que va a permitir su segura identificacion

y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razén, no basta que la

marca identifique al producto, sino que es preciso ademas que proporcione una suficiente

capacidad de diferenciacién entre los productos marcados y todos los demas. La distintividad
de la marca se constituye asi en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece

a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como

una sefal, que sin necesidad de una gran reflexion le permite discernir sobre la naturaleza y

el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una

procedencia comun y son homogéneos. Esta operacion que se produce por efecto reflejo en
la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo
representa. De aqui, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen

nada o bien son tan complejos que su aprehensién no es posible. (Sala Tercera del Tribunal
Supremo [STS], 2006, p. 8)

Ahora bien, se debe explicar que este requisito se ha mantenido practicamente intacto
a los cambios normativos de distintos textos legislativos que lo prevén, esto en comparacion
a los requisitos de perceptibilidad y de representacién grafica que han sido objeto de algunas

modificaciones en mayor o menor medida.

Estos aludidos requisitos serdn materia de observacion en los proximos apartados. Por
lo pronto vale afadir que la exigencia de este requisito se mantiene vigente en la actualidad,
lo que significa que tanto los signos marcarios tradicionales, asi como los signos marcarios

no tradicionales, deben someterse al estricto cumplimiento de aquel.

Si bien el requisito de distintividad puede ser considerado el pilar fundamental para

poder registrar un signo marcario, en gran parte de los casos, el impedimento con respecto al
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registro de marcas no tradicionales no visibles guarda relacion con el hecho de que el publico
consumidor no esta familiarizado en diferenciar los bienes y productos del mercado a través
de este tipo de signos sui generis, por lo cual ciertos doctrinarios han considerado que no se

cumple el requisito de distintividad (Castro, 2012).

Frente a esta situacion es preciso remitirse al caso Qualitex Co. V. Jacobson Products
Co., Inc. 514 U.S. 159 (1995)* que puede ayudar a solventar ciertas dudas que giran en torno
a la aparente problematica sobre la distintividad de los signos no tradicionales no visibles

especificamente.

En este asunto, La Suprema Corte de los Estados Unidos elabor6 un interesante
analisis acerca del cumplimiento del requisito de distintividad en un color aislado que
pretendia ser registrado como una marca. El organismo jurisdiccional estadounidense decidio
que un color aislado efectivamente puede lograr cumplir los requisitos legales dispuestos

para su registro como una marca bajo el estandar del Lanham Act?.

Esta resolucion tuvo como principal fundamento que el color aisladamente
considerado, si bien no puede automaticamente evocar una conexion directa con algun
producto por si mismo, el signo eventualmente puede adquirir un significado segundario con
el tiempo en orden a su uso reiterado en el mercado. Bajo tal supuesto, la Corte opté por

decidir que el color puede servir para el cumplimiento del propdsito principal de las marcas:

4 El Acto Lanham es el texto normativo aplicable en materia marcaria en los Estados Unidos. Dicho texto
define el término “marca” como: The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any
combination thereof: (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce
and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her
goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of
the goods, even if that source is unknown. (Trademark Act, Section 45, U.S.C. 1127)

46 Como antecedente de este caso de la Suprema Corte se tiene que Plain Qualitex Co., habia usado un color
verde dorado para distinguir almohadillas de prensa para limpieza en seco que comercializaba en el mercado.
Su competidor; Defendant Jacobson Products Co., en 1989 comenzd a vender también almohadillas de prensa
para la limpieza en seco con un color extremadamente similar al usado por Plain Qualitex Co. En respuesta a
aquello, la compaiiia Qualitex demandé a Defendant Jacobson Products Co., ante la Corte Distrital de
California por competencia desleal. Posteriormente Qualitex logré registrar el color usado en sus productos
como una marca en 1991 por lo que en su demanda agregd también cuestiones sobre vulneracién de marca
registrada. La Corte Distrital fallé a favor de Qualitex, sin embargo, una vez recurrida la sentencia el Tribunal
de Apelaciones anuld la resolucion alegando que el color por si solo no podia registrarse como marca.
Finalmente, el caso paso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en donde el organismo decidié resolver a
favor de la empresa Plain Qualitex (Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159 (1995).
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la identificacion del origen de un bien en particular (Qualitex Co. V. Jacobson Products Co.,
Inc. 514 U.S. 159, 1995).

Si bien este caso se refiere al registro marcario de un color -tipologia que se encuentra
inmersa en las marcas no tradicionales visibles-, los planteamientos y reflexiones vertidas en
la sentencia de la Corte bien pueden ser extrapoladas para el caso de las marcas no
tradicionales de naturaleza no visible. En este sentido, si los olores, sabores, sonidos o
texturas pudiesen carecer de una distintividad ab initio, los mismos podrian llegar a ser
distintivos mediante su uso recurrente y prolongado en el mercado, tal como sucede en el

contexto estadounidense.

A pesar de que una parte de la doctrina se mantiene firme en considerar que estos
signos no son distintivos, o que la Gnica forma en que lo fuesen es a través de la distintividad
adquirida, este requisito tal como se expondrd mas adelante, no refleja un desafio
infranqueable para los signos no tradicionales no visibles, aquello incluso sin la

manifestacion de la figura de la distintividad adquirida.

Por todas estas razones, el paradigma de que los consumidores Unicamente pueden
identificar y distinguir un bien o servicio a través del sentido de la vista, poco a poco ha ido
perdiendo su sustento debido a lo multiples ejemplos existentes que demuestran que los
sentidos del oido, olfato, tacto y gusto son igualmente idoneos para cumplir la distintividad

de las marcas.
2.2.2. Requisito de perceptibilidad.

El requisito de perceptibilidad no se encuentra expresamente reconocido en la
Decision 486 de la Comunidad Andina ni en el Cddigo Organico de la Economia Social de
los Conocimientos, Creatividad e Innovacion perteneciente al régimen juridico ecuatoriano.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 122-IP-

2013, ha indicado sobre el mismo lo siguiente:

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decision 344, esta
implicitamente contenido en la definicion del articulo 134 de la Decision 486, toda vez que
un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresion
material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por
la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. (Interpretacion
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Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 122-IP, 2013, p.
5).

Al tenor de lo expuesto, queda claro que si bien es cierto que el requisito de
perceptibilidad no se encuentra previsto en los textos normativos supranacionales (Decision
486) e internos (COESCCI), el criterio del Tribunal de Justicia Andino, en reiteradas
Interpretaciones Prejudiciales, ha sido que el tal requisito no puede ser inobservado al
momento de emprender la solicitud del registro de una marca, por lo que el cumplimiento del

elemento de perceptibilidad de la marca es inexorable.

El referido Tribunal, asimismo, ha propuesto una delimitacion conceptual sobre este

requisito indicando sobre éste lo siguiente:

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicacion que pueda
ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del
publico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepcion sensorial o externa de los
signos se utiliza en forma mas general el sentido de la vista, han venido caracterizdndose
preferentemente agquellos elementos que hagan referencia a una denominacion, a un conjunto de
palabras, a una figura, a un dibujo, 0 a un conjunto de dibujos. (Interpretacion Prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 60-IP, 2013, p. 6)

De la definicion emitida por parte del Tribunal de Justicia Andino se desprende que
los signos distintivos generalmente se perciben a traves del sentido de la vista, no obstante,
en la mentada definicion se reconoce la posibilidad de que los signos puedan ser captados

por los demas sentidos del ser humano.

Esto, para Ruiz (2013), tiene un total sentido dado que la marca es un bien de
naturaleza esencialmente inmaterial, esto significa que para poder ser captado por alguno de
los sentidos necesariamente tiene que exteriorizarse o materializarse a través de la utilizacion
de cualquier medio que conviertan lo abstracto o intangible en algo concreto o identificable
por los sentidos.

Complementando este pensamiento, Ferndndez-No6voa (1984) (citado por Ruiz,
2013) anade que: “el signo marcario es una realidad intangible; para que los demas perciban
el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el

propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias” (p. 96).

La perceptibilidad, por todo lo expuesto, se configura como una parte esencial de la

marca, ya que la posibilidad de que el signo sea percibido sensorialmente es necesaria para
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gue se convierta en una expresion material identificable y pueda situarse en la mente de los
consumidores. Debido a esto, para que un signo pueda ser registrado como una marca debe
ser perceptible, ya que, como se observo, este requisito estad implicitamente contenido en el
articulo 134 de la Decision 486.

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del articulo 135 de la Decision
486, la falta de alguno de los requisitos comprendidos en el articulo 134 del mismo cuerpo
legal -la perceptibilidad entre ellos- se consolida como una causal absoluta de registro*’. Esto

claramente refleja la extrema importancia que ha sido consignada a estos dos requisitos.

Hasta ahora se ha analizado en lineas anteriores que los requisitos minimos que debe
tener una marca para poder ser registrada como tal son: a) La distintividad; y, b) La
perceptibilidad. Una vez realizada una exposicion de algunas particularidades sobre estos
requisitos, es el momento adecuado para proceder a revisar las caracteristicas referentes al

Galtimo y mas controversial requisito de las marcas: la exigencia de representacion grafica.
2.2.3. Requisito de representacion grafica.

En breves rasgos, la exigencia de la representacion grafica para signos marcarios
obedece a la capacidad de las marcas a ser expresadas o descritas mediante palabras, letras,
gréficos, signos, etc., de tal forma que su composicion pueda ser apreciada por quien lo
observe (Ruiz, 2013).

De modo similar, aunque de forma mas precisa, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, ha expresado en varias ocasiones que el requisito de susceptibilidad de

representacion grafica de las marcas:

Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, graficos, signos mixtos,
colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado
de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor,
a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacion del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras,
vocablos o denominaciones, graficos, signos mixtos, notas, colores, etc. (Interpretacion
Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 53-IP, 2015, p. 6)

47 Este criterio es alin sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el reciente Proceso No.
68-1P-2019. Disponible en: https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/68-1P-2019.pdf
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Durante varios afios atras, este requisito se consideraba como “el inico medio idoneo
para describir al signo en los formularios que conforman los expedientes administrativos de
registracion” (Chijane, 2007) (citado por Félix, 2019, p. 26). Lo cierto es que esta exigencia
“mas que un requisito de fondo es una condicion formal, destinada a que el signo pueda ser
impreso para fines de procedimiento y de archivo” (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, Proceso 27-1P, 1996, p. 6).

En otros términos, lejos de constituirse como un componente intrinseco de las marcas
exclusivamente, el requisito de representacion grafica debe considerarse principalmente
como un requerimiento formal dentro de los trdmites administrativos para que la autoridad
nacional competente sea capaz de conceder un registro marcario con absoluta claridad y

exactitud sobre el signo objeto de dicha solicitud de registro®.

Por lo tanto, vale decir que su recurrente exigencia tiene que ver con cuestiones
practicas relacionadas, en general, con el procedimiento registral de una marca y con la

publicidad de la misma®.

La figura de la representacion grafica en signos marcarios fue instaurada para evitar
que se deposite todo tipo de muestras fisicas de las marcas que se pretendian registrar (por
ejemplo una botella plastica para la solicitud de registro de una marca tridimensional) en las
oficinas nacionales competentes, puesto que los tramites de registro y el registro como tal, se
realizan mediante expedientes electronicos o expedientes fisicos, por lo que resultaba mas

eficiente y favorable que se sustituya el signo marcario original por la representacion grafica

48 Esto guarda relacion con el hecho de que este requisito sirve para definir el derecho del titular marcario o
del solicitante. A través de dicho requisito se puede llegar a establecer la extensién del derecho al uso
exclusivo del titular sobre el signo solicitado o registrado, tomando en cuenta que el titular solo podra emplear
la marca de la forma en la que conste en la solicitud planteada ante la Autoridad. De ello se deduce que los
titulares o solicitantes, no podran usar la marca de una forma distinta a la que esté plasmada en la solicitud,
ni tampoco podran exigir una mayor proteccion a la misma fuera de lo constante en la respectiva solicitud
(Ortiz, 2004).

49 La representacion grafica surge como un mecanismo que facilita la publicidad de los signos distintivos que
pretenden ser registrados. Esto se da a través de su exhibicién al publico en una publicacion especial y
periddica. En el Ecuador este medio de difusidn, que ofrece el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es
conocido como “Gaceta de la Propiedad Intelectual” cuyo fin es dar a conocer las solicitudes presentadas de
signos distintivos, patentes de invencion y obtenciones vegetales. Recientemente, la publicacion de la Gaceta
cambio de una modalidad mensual a una quincenal debido a una disposiciéon interna del propio SENADI. Para
mayor informacion véase: https://www.derechosintelectuales.gob.ec/gaceta-662/
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del mismo, es decir, por su ilustracion en un dibujo o en una fotografia (Chijane, 2007)
(citado por Félix, 2019).

Sobre estas cuestiones, Fernandez-Novoa, Otero y Botana (2013) explican la
importancia de este requisito al momento de tramitar la solicitud de una marca ya que su
adecuada representacion grafica:

Permite a la Autoridad competente en materia marcaria, publicar su extracto o resumen, con

la finalidad de que terceros interesados y aquellos que se sientan afectados por la solicitud de

registro de la marca en cuestion presenten oposicion u observaciones a su registro; ademas,
permite que esa misma Autoridad analice si en dicho signo concurren o no las distintas
prohibiciones de registro marcario; asimismo, durante la vigencia de una marca, su correcta
representacion gréfica facilitara a su titular a entablar e iniciar los procedimientos y acciones
que se requieran en contra de cualquier tipo de infraccion que vulnere sus derechos

legitimamente adquiridos. (Fernandez-Né6voa, Otero y Botana, 2013) (citados por Félix,
2019, p. 26)

Con base en lo anterior, se podria alegar que el requisito estudiado pretende
salvaguardar el principio de seguridad juridica, esto en el sentido de que a través de la
representacion grafica se puede poner en conocimiento de terceros los limites de la proteccion

juridica consignada a un determinado signo marcario.

Ello implica que las personas puedan conocer cuales signos ya no estan disponibles
en el mercado, y cémo estos estan compuestos, con el fin de prevenir cualquier uso no
autorizado que lleve consigo una afectacién -o posible afectacidn- a derechos de los titulares

sobre las marcas registradas® (Chijane, 2007) (citado por Félix, 2019).

Lo descrito también explica que la susceptibilidad de representacion grafica se

relaciona con el principio de la determinacion del bien inmaterial protegido® que se

50 En este escenario, es necesario promover el conocimiento de las marcas que son objeto del tramite registral
para que aquellas terceras personas que tengan algun interés puedan presentar alguna oposicién con
respecto a su registro. De igual forma, es importante afiadir que la representacién grafica da celeridad al
cotejo marcario realizado por parte de la Autoridad, puesto que se agiliza la busqueda de coincidencias o
similitudes entre marcas solicitadas y marcas previamente registradas.

51 Como se desarrollé en el Capitulo anterior, la marca constituye un bien inmaterial dado que, en
consideracién a su naturaleza, el signo necesariamente requiere de un soporte material para poder
exteriorizarse. Esto tiene sentido dado que la marca, por si misma, no podria ser percibida por los sentidos.
Dicho esto, la marca es el vinculo entre el signo y el producto o servicio con el cual se asocia (Tribunal de
Justicia Andina, Proceso 061-IP-2008).
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concretiza a traves de dos aristas: la circunscripcién del derecho otorgado por el estado y la

proteccion a terceros (Félix, 2019).

Dicho esto, es interesante traer a colacion la reflexion a la que llega el autor José Emid
Irujo, en su obra nombrada como “Caracterizacion de la marca y adquisicion del derecho
sobre ella”, en la cual postula que si bien es claro que el requisito de representacion gréfica
ha favorecido a la seguridad juridica en principio, el mismo al ser tan excluyente estaria
afectando directamente a la flexibilidad que se supone debe regir en el derecho de Marcas
(Embid, 2002) (citado por Alonso, 2017).

En consecuencia, es importante repasar que el requisito de representacion grafica para
el registro de marcas tradicionales no ha presentado desafio alguno dado que este tipo de
signos se han caracterizado por su simplicidad y por el empleo exclusivo de elementos

visuales al momento de llevar a cabo su formacién.

No obstante, para el caso de las marcas no tradicionales (especificamente aquellas de
naturaleza no visible) el mencionado requisito ha sido considerado, durante mucho tiempo,
como una gran problematica y obstaculo al momento de emprender el procedimiento registral
sobre esta clase de signos marcarios en particular. Es asi como muchas oficinas encargadas
del procedimiento registral de marcas alrededor del mundo generalmente no han dado paso
a las solicitudes de registro de estas marcas debido a que se consideraba que las mismas no
podian ser representadas graficamente, aun cuando las normas juridicas -nacionales y

supranacionales-, expresamente reconocian su registro.

El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina da fe de aquello puesto que,
décadas atras, su criterio jurisprudencial era el siguiente:

La exigencia de la representacion gréafica excluye la posibilidad de registro de marcas

gustativas y olfativas, no por la existencia de una prohibicion legal, sino por la dificultad

préactica y real de describir el signo para que sea de conocimiento del publico. (Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 32-IP, 1996, p. 9)

Tomando en consideracion el afio en el Tribunal emitio este pronunciamiento
(Interpretacion Prejudicial No. 32 del afio 1996), no es de extrafiarse que el fundamento para
negar el registro de las marcas no tradicionales no visibles obedecia a la situacion concreta

que vivian los funcionarios de las Oficinas de Patentes y Marcas en aquel entonces.
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Por ello, la principal problematica radicaba esencialmente en la registrabilidad de
marcas no tradicionales ya que las oficinas de aquella época no contaban con los medios y
recursos necesarios para poder hacerlas constar en la oficina registral ni para poder

solidarizarlas con el pablico en general.

En palabras del propio Tribunal, “Estamos, pues, mas ante un problema de indole
material, que ante una cuestion sustancial. De aqui que si se llegase a resolver en el futuro el
problema de su “registrabilidad” no parece que existiesen obstaculos conceptuales para
considerar estos “medios” como verdaderas marcas” (Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, Proceso No. 32-1P, 1996, p. 10).

Aunque este escenario descrito pareciese indicar que en aquella época no era posible
pensar que los signos marcarios no tradicionales no visibles fueran susceptibles de ser
registrados, lo cierto es que esta realidad era Unicamente aplicable a los paises
latinoamericanos pues para aquel entonces ya existian varios registros de signos no

convencionales no visibles en Estados Unidos y Europa.

La situacion frente a la aceptacion sobre el registro de signos no tradicionales no
visibles entre estos dos sistemas marcarios (estadounidense y europeo) presentaban una serie
de diferencias que los hacia en cierta medida antagonicos, aunque ambos desembocaban

finalmente en la posibilidad real de registrar estas marcas.

Asi, mientras el régimen marcario de los Estados Unidos sustentaba la posibilidad de
registro de estas marcas en la capacidad del solicitante en probar que el signo era lo
suficientemente distintivo y no presentaba ninguna funcionalidad®?, la tendencia registral
europea en lo concerniente a estos signos se enfoco principalmente en el anélisis detallado
sobre la capacidad de representacion grafica del signo, sin mayores objeciones a su capacidad
distintiva® (Barrios, 2017).

2 Para la United States Patent and Trademark Office el requisito de representacién grafica no era
estrictamente necesario. Unicamente la descripcion clara y detallada del signo era suficiente para dar tramite
a la solicitud de registro (Barrios, 2017).

3 En el contexto europeo, si bien es cierto que la distintividad de los signos no tradicionales no visibles generd
algunas dudas en las primeras incursiones de estas marcas, posteriormente los mismos organismos
jurisdiccionales europeos determinaron que las marcas no visibles (como los olores y sonidos) pueden ser
iddneas para distinguir bienes y servicios en el mercado (Barrios, 2017).
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Para explicar lo desarrollado en los anteriores parrafos se debe antes indicar que en
los Estados Unidos, la United States Patent and Trademark Office (USPTO) comenzé a dar
paso al registro de marcas no tradicionales no visibles hace aproximadamente 70 afios atras
cuando la cadena NBC en 1950 logré registrar la combinacion de tres notas para identificar

servicios de radiodifusion (Castro y Leyva, 2016).

En este caso emblemaético, los examinadores de marcas estadounidenses consideraron
que el sonido propuesto era apto para distinguir los servicios sobre los cuales se lo pretendia
aplicar y en lo que respecta su representacion a efectos del registro y el &mbito de proteccion
del derecho otorgado, la misma autoridad concluy6 que la notacién musical del sonido
bastaba para tal efecto (Castro y Leyva, 2016).

Bajo esta misma tdnica, otro caso de entrafiable trascendencia en la tradicion marcaria
de los Estados Unidos corresponde al asunto In re Clarke (17 U.S.P.Q.2d 1238 TTAB, 1990)
que se constituyd como el primer otorgamiento de registro de un aroma como signo marcario

en los Estados Unidos y en el mundo.

El trasfondo del asunto en esta disputa legal radicaba en que la sefiora Celia Clarke
emprendio la solicitud de registro de “a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of
Plumeria blossoms® . El examinador encargado de tramitar la solicitud decidié que el signo
no era registrable pues tal aroma -a su consideracion- no funcionaba como una marca dado
que no identifica los productos del solicitante de los de otros. Asimismo, la misma autoridad
fundamento que se rechazaba el registro del aroma porque el signo era funcional®® (In re
Clarke 17 U.S.P.Q.2d 1238 TTAB, 1990).

Finalmente, este caso fue apelado por la sefiora Clarke ante el Trademark Trial and
Appel Board (TTAB) que resolvio revocar la denegatoria del registro del aroma por parte del
examinador. Las motivaciones del Tribunal en el caso fueron que la solicitante demostré que

su aroma funcionaba como una marca registrable que identificaba sus productos pues ha sido

5% “Una fragancia floral, fresca, de alto impacto que evoca a las flores de Plumeria.” (Trad. A.)

%5 La légica del abogado examinador estadounidense encargado de tramitar la solicitud fue que el aroma era
funcional debido a la necesidad competitiva de libre acceso a los aromas o fragancias agradables dispuestos
en productos (In re Clarke 17 U.S.P.Q.2d 1238 TTAB, 1990).
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la Unica que ha comercializado hilos con una fragancia en el mercado (In re Clarke 17
U.S.P.Q.2d 1238 TTAB, 1990).

Por todas estas consideraciones el Tribunal Estadounidense concluy6 que la fragancia
no era un atributo inherente o una caracteristica natural de los productos de la sefiora Clarke
dando lugar a la pretension de la recurrente. En efecto, la marca olfativa fue finalmente
registrada ante la USPTO.

Ahora bien, en lo que respecta al contexto marcario europeo, durante muchos afos se
debati¢ acerca de cuestiones relativas a la procedencia del registro de marcas no tradicionales
(visibles y no visibles) en la practica comunitaria de la Unidn Europea, sin embargo, no fue
hasta el afio 2002 que se dio un cambio de perspectiva acerca de la registrabilidad de marcas
no tradicionales -especialmente en lo concerniente al requisito de representacion gréfica para
las mismas-, a través del iconico caso Sieckmann que marco un antes y un después para el
registro de marcas no tradicionales no visibles en toda Europa®. A continuacion, se

abordaran aquellos aspectos mas trascendentales sobre el emblematico caso mencionado.
El simbdlico caso Sieckmann.

El sefior Ralf Sieckmann, conocido empresario aleman, acudié a la oficina de marcas
de Alemania -Deutsches Patent- und Markenamt- con el fin de solicitar el registro de una
marca olfativa para diferenciar distintos servicios pertenecientes a las clases 35, 41y 42 de

la Clasificacion Marcaria de Niza®' de fecha 15 de junio de 1957.

Amparado en la normativa que preveia la posibilidad de registrar un olor como un

signo marcario, y, pese a la carencia de pardmetros que guien a solicitantes en procedimiento

6 Aunque la importancia del caso Sieckmann radica en la adopcién de sus planteamientos en el ambito
normativo comunitario, antes de suscitarse aquel ya existian marcas no tradicionales no visibles registradas
en Europa. Tal es el caso del olor a “hierba recién cortada” registrado para identificar pelotas de tenis (Barrios,
2017).

57 Los servicios a los que se relacionaba la marca objeto de la solicitud de registro corresponden a: practicas
relacionadas con el trabajo o administracién de empresas comerciales, publicidad, gestién de negocios, etc.
(clase 35); formas de educacién de personas o entrenamiento de animales, actividades de entretenimiento,
recreacion o esparcimiento, presentacion de trabajos de arte visual o literatura al publico para propésitos
educacionales y culturales (clase 41); y, servicios afines a complejos aspectos tedricos y practicos sobre varios
campos, como por ejemplo, ingenieria, programacién informatica, arquitectura, entre otros, (clase 42). Para
mayor informacion véase: Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, 1957. Disponible en: https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html
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registral de estos signos, Ralf Sieckmann adjunt6 a su solicitud una serie de insumos que
podrian constituir la representacion grafica de dicho olor, entre ellos constaba: a) Una
descripcion precisa del olor (fragancia de balsdmico afrutado con ligeras reminiscencias de
canela); b) La férmula quimica del olor (C6H5-CH=CHCOOCH3: éster metilico del acido
cinamico); ¢) Una indicacion de los lugares donde se podria encontrar muestras del olor; y,

finalmente: d) Una muestra del olor contenida en un recipiente de cristal®®.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por Sieckmann, la Deutsches Patent- und
Markenamt-, en primera instancia, deneg6 la solicitud de registro de la marca olfativa en
cuestion, fundamentando que la misma incurria en la causal de denegacion relativa a la
carencia del elemento distintivo. Por este motivo, la Oficina considero6 innecesario examinar
y resolver la cuestion sobre su representacion grafica dado que no se habia cumplido el primer

presupuesto de los signos marcarios: la aptitud distintiva.

Ante esta situacion, el solicitante interpuso recurso ante el Bundespatentgericht -
Tribunal de Marcas y Patentes de Alemania-, el cual estimé que la marca solicitada resultaba
idénea para distinguir los servicios a los cuales se relacionaba y no se la podia unicamente
descriptiva de las caracteristicas de dichos servicios. Por otra parte, el 6rgano jurisdiccional
tuvo severas dudas acerca de la susceptibilidad de representacion grafica de marca objeto de
la litis, por lo que decidié suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia

algunas cuestiones prejudiciales en torno a este tema™.

%8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-
und Markenamt. Peticion de decision prejudicial: Bundespatentgericht - Alemania. Asunto C-273/00.
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273

> Las cuestiones prejudiciales que se sometieron a consulta del Tribunal de Justicia son: 1) ¢Debe
interpretarse el articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, éen el
sentido de que el concepto de “signos que puedan ser objeto de una representacion grafica” sélo comprende
los que pueden representarse directamente en su configuracion visible? ¢O debe entenderse también a los
signos que, aunque no sean perceptibles visualmente -como por ejemplo olores o sonidos-, puedan
representarse indirectamente por medios auxiliares? 2) En caso de que se responda a la primera cuestion en
el sentido de una interpretacion amplia, ése cumplen los requisitos de la posibilidad de representacion grafica,
en el sentido del articulo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado: a) mediante una férmula quimica,
b) mediante una descripcion (que se publicard), c) mediante el depdsito de una muestra o d) mediante una
combinacién de los medios de representacién sustitutivos ante mencionados? Sentencia del Tribunal de
Justicia de 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt. Peticion de
decisidn prejudicial: Bundespatentgericht - Alemania. Asunto C-273/00. Pérr. 20. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273
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El Tribunal de Justicia, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2002, establecid
que el requisito de representacion grafica necesariamente debe ser interpretado “en un sentido
amplio, por lo que la reproduccién de la marca debe ser clara, precisa, completa, facilmente
accesible, inteligible, duradera y objetiva”, esto “en el sentido de que puede constituir una

marca un signo que en si mismo no pueda ser percibido visualmente”.

Con respecto a las formas mediante las cuales el sefior Sieckmann intentd conseguir
la representacion grafica del aroma, el Tribunal estimé la representacion grafica de una marca
olfativa no puede darse mediante su férmula quimica, esto teniendo en cuenta que serian
pocas las personas con el conocimiento para reconocer dicha férmula en el aroma, asimismo,
se dedujo que una formula quimica no representa el aroma de la sustancia sino la sustancia
per se. Por otra parte, la descripcion del olor, si bien puede ser considerada como una
representacion gréafica, la postura del Tribunal es que la misma no es suficientemente clara,
precisa y objetiva. En el caso de la muestra del olor contenida en el recipiente, el érgano
jurisdiccional estableci6 que la muestra no configura una representacion grafica y la misma

no es suficientemente estable ni duradera.

Por ultimo, el Tribunal de Justicia concluyé que, tomando en consideracion que si
una férmula quimica, una descripcion mediante palabras y un depdsito de una muestra del
olor no han sido capaces de cumplir por si mismos los requisitos de representacion grafica
del olor, tampoco lo seria la combinacion de estos elementos, debido a que los mismos no

son claros ni precisos®.

Pese a los arduos intentos del sefior Sieckmann, lamentablemente su caso no fue
exitoso pues no fue capaz de conseguir el registro de su marca olfativa, esto debido a que el
Tribunal de Justicia considerd que el solicitante no logré demostrar con éxito el cumplimiento

del requisito de representacion grafica en un aroma.

Aun cuando no se obtuvo una resolucion favorable para el solicitante en este caso, el
analisis propuesto por el Tribunal de Justicia y las premisas mediante las cuales Ralf

Sieckmann fundamentd su caso sirvieron para marcar una pauta de interpretacion del

60 |bidem. Parr. 72-73.
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requisito de representacion grafica®® para las marcas no tradicionales (especialmente aquellas

de naturaleza no visible) durante varios afios después®?.

En sintesis, el mayor aporte que dejo precedente jurisprudencial del Tribunal Europeo
a través la experiencia del caso Sieckmann fue que el método de representacion gréafica de un
signo marcario no visible debe ser: 1) claro, 2) preciso, 3) completo en si mismo, 4)
facilmente accesible, 5) inteligible, 6) duradero, y, 7) objetivo®® (TJUE, C-273/00).

Ahora bien, debido a todos aquellos parametros esbozados por el Tribunal de Justicia
en el caso antes estudiado, la importancia de este precedente jurisprudencial europeo llegé a
tan alta estima que -incluso a nivel mundial- su mencion y analisis resulta practicamente
imprescindible al momento de iniciar un estudio sobre los signos marcarios no tradicionales

no visibles hasta la presente fecha.

En este preciso aspecto, Montezuma (2018) ha apuntado que este asunto influyd en
determinar la forma en la que se debia interpretar el requisito de representacion grafica para
el registro de marcas no tradicionales no visibles, esto es, de una forma amplia y flexible, lo
cual pareciese asemejarse a lo suscitado en el caso solventado por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial de la solicitud de registro de una marca
tactil, misma que serd motivo de estudio en apartados posteriores del presente trabajo.

Influencia del caso Sieckmann en el &mbito legislativo.

La influencia del caso Sieckmann, en Ultima instancia, lleg6 a plantear cuestiones de
suma importancia sobre las marcas no tradicionales especificamente en el &ambito regulatorio

normativo. La Union Europea, consciente de las problematicas y limitaciones que habia

51 E| caso del sefior Sieckmann delimité pardmetros objetivos para el registro de marcas no tradicionales,
parametros que hasta aquella fecha eran inexistentes, por lo que este suceso dio paso a una apreciacion
distinta de este tipo de marcas y su representacion grafica en el campo de lo doctrinario, legislativo y judicial.
62 Existen otros casos relacionados con el registro de signos no tradicionales no visibles, tal vez uno de los mas
importantes es el caso de la empresa holandesa Vennoostschap, la cual solicito el registré de una marca
olfativa (hierba recién cortada) para identificar pelotas de tenis en la Clase Internacional Niza No. 28. En este
caso se concedié el registro de la marca olfativa, no obstante, la misma caducé en 2006 por falta de renovacion
(Alonso, 2017).

63 Ademads, aunque curiosamente en el pronunciamiento jurisdiccional se refirié que la representacién de
signos no visibles podria ser mediante figuras, lineas o caracteres, el mismo Tribunal dictaminé que para el
caso de solicitudes de registro sobre signos olfativos, la representacién no se cumple mediante una férmula
guimica, una descripcion con palabras escritas, el depdsito de una muestra del olor ni una combinacién de
aquellos (TJUE, C-273/00).
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ocasionado el requisito de representacion grafica para marcas no tradicionales no visibles en
la Oficina de Marcas de la Unidn Europea, el 16 de marzo de 2015 se expidio el Reglamento

2015/2424 a traves del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a esta situacion.

Este Reglamento tuvo uno de los cambios mas sustanciales en el procedimiento de
registro de los signos no convencionales al disponer la eliminacion del requisito de
representacion grafica para la obtener el registro de una marca (Montezuma, 2018). El
considerando numero nueve, refiriéndose a la representacion grafica, establece lo siguiente:

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

gréafica debe suprimirse de la definicion de marca de la Union. 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. (Reglamento [UE] 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2015,
considerando No. 9. p. 2)

Como se aprecia, la influencia del Tribunal de Justicia que conocid el asunto
Sieckmann se encuentra expresamente reconocida en el Reglamento antes citado. Si bien es
cierto que el Reglamento ha agregado algunos elementos ajenos lo planteado por el Tribunal
en su momento (como por ejemplo la autosuficiencia y la facil accesibilidad), en lo demas se

ha mantenido igual a lo constante en la resolucion realizada por dicho 6rgano jurisdiccional.

Adicionalmente, el Reglamento en su articulo nimero cuatro (4) propone una
definicion sobre cuales signos pueden constituir como una marca en la Union Europea, al

respecto en mencionado articulo dispone:

«Articulo 4 Signos que pueden constituir una marca de la Unién Podran constituir marcas de
la Unidn cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los
sonidos, con la condicidn de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos
0 los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro
de Marcas de la Union Europea (el “Registro”) de manera que permita a las autoridades
competentes y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccién
otorgada a su titular.» (Reglamento [UE] 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo,
2015, articulo No. 4)

Este texto normativo implica un avance de trascendental importancia para la categoria
de marcas no tradicionales, esto en la medida que, al no exigir més el precepto de la

representacion grafica para marcas olfativas, sonoras, tactiles y gustativas, estas
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eventualmente podrian tener via libre para obtener el registro correspondiente ante la

autoridad competente, con todo lo que ello implica.

En este contexto, para llevar a cabo el registro de este tipo de signos “bastara con usar
la tecnologia generalmente disponible para efectos de publicar el signo pretendido y delimitar
de esta manera el alcance del derecho que se pretende registrar” (Montezuma, 2018, p. 14).
Morgulova (2017), en pocas lineas ha recopilado y resumido algunos de los puntos mas
importantes mencionados en todos parrafos anteriores al manifestar que:

In 2015, European Commission and European Parliament faced the necessity to harmonize

an established trademark system by amending the regulations. One of the main changes was

the removal of the graphical representation requirement which opens new possibilities for

trademark holders in relation to register non-traditional marks like olfactory marks that were
not generally accepted for the registration before.® (Morgulova, 2017, p. 4)

En sintesis, esta nueva modificacion relativa al tema registral marcario responde a
nuevas perspectivas dindmicas de utilidad del comportamiento humano. El Derecho se
encuentra en constante evolucién, mas aln en la época actual en la que los avances

tecnoldgicos no dejan de sorprender a la realidad social y econémica dia a dia.

La supresion del requisito de representacion grafica da paso a una nueva modalidad
de registro “en la cual se permite la utilizacion de mecanismos que resulten apropiados para
custodiar y delimitar el objeto de proteccion, dependiendo del tipo de marca” (Riafio, 2016)
(citada por Montezuma, 2018. p. 14).

En este escenario, resulta totalmente valido acotar que el concepto de “marca”,
concebido desde la vision juridica, ha evolucionado exponencialmente en las ltimas décadas
gracias a la creatividad, ciencia, globalizacion y tecnologia. Sin duda alguna, estos signos
son cada vez mas frecuentes en el trafico comercial ya que ademas de cumplir con las
funciones elementales de las marcas, estas ofrecen medios novedosos para atraer, captar y
mantener consumidores a través de la creacidn de diversas experiencias Unicas (Bassino y
Jiménez, 2016).

64 “En el 2015, la Comisidn Europea y el Parlamento Europeo enfrentaron la necesidad de armonizar un
sistema marcario establecido mediante la modificacidén del marco regulatorio. Uno de los principales cambios
fue la remocion del requisito de representacion grafica el cual abre nuevas posibilidades para los titulares
marcarios en relacién con el registro de marcas no tradicionales como las marcas olfativas que generalmente
no eran aceptadas para el registro antes.” (Trad. A.)
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Una vez realizado el andlisis de los requisitos ineludibles para el registro de una
marca, en el siguiente punto se procedera a establecer como los requisitos aplicables para la
generalidad de signos marcarios se involucran en el procedimiento registral de marcas no
tradicionales no visibles especificamente. Esto dependiendo si el signo sobre el cual recae la

solicitud de registro se trata de un olor, sonido, textura o sabor.
2.3. Divisién de las marcas no tradicionales no visibles.

Acorde a lo expuesto a finales del anterior Capitulo e inicios del presente, las marcas
no tradicionales se dividen en dos grandes categorias: signos visibles y signos no visibles. En
este sentido, las marcas no tradicionales no visibles a su vez se subdividen en cuatro tipos de

marcas: olfativas, sonoras, tactiles o de textura y gustativas.

Cada uno de estos tipos marcarios implican ciertas particularidades que deben ser
apreciadas en especifico, motivo por el cual a continuacion se desplegaran ciertos puntos
concretos acerca de la naturaleza de cada una de ellas y sobre el cumplimiento de sus

requisitos marcarios.
2.3.1. Marcas olfativas.

La marca olfativa, afin a lo manifestado en ocasiones anteriores, esta conformada por
aromas u olores que son agregados al producto o servicio con el fin de poder diferenciarlos
de otros similares existentes en el comercio. A través del reconocimiento de los olores se
desea que el pablico consumidor sea capaz de reconocer el origen empresarial de los bienes
0 servicios ofertados®®, no obstante, para que sea valido el registro del signo marcario, se
debe tomar en consideracion que el olor u aroma no puede ni debe ser el producto mismo
(Montezuma, 2018).

Al abordar el estudio de las marcas olfativas es importante remitirse al hecho de que
cuando se adopto la Decision 311, se dio apertura a la posibilidad de registrar un aroma u
olor como marca. Esto tiene como fundamento la eliminacién del requisito de visibilidad que

se establecia en la primera decision supranacional sobre propiedad industrial en el Grupo

8 La compafiia britanica “Countour Mobel”, ha sido una empresa innovadora que ha demostrado el potencial
de utilizar marcas olfativas en sus productos ofertados. Esta empresa se caracterizé en el mercado por vender
sofas y cojines que al ser mullirlos o frotarlos desprendian aroma de rosas, vainilla, lavanda, entre otros (Gobé,
2009).
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Andino; la Decision 85. Considerando esta situacion, las Decisiones supranacionales
posteriores mantuvieron el criterio de que podrian registrarse como marca todo signo que
cumpliera con los requisitos de: i) perceptibilidad, ii) distintividad y iii) susceptibilidad de
representacion grafica. Es asi que la Decision 486, vigente en la actualidad, reconoce

expresamente que los olores podran ser constituidos como una marca® (Kresalia, 2000).

El emplear olores u aromas como marcas permite el advenimiento de un abanico de
posibilidades. El interés de registrar este tipo de marcas surge a partir del hecho de que las
personas son en extremo receptivas a los recuerdos olfativos evocativos, esto dentro de la

industria de la mercadotecnia se le conoce como branding sensorial®’ (Hultén, 2017).

Aquella idea surge a partir del concepto de “branding emocional” acufiado por Marc
Gobé en 1985, el cual plantea la necesidad de apelar a los sentimientos y emociones de los
consumidores utilizando varios medios en productos o servicios para establecer fuertes

vinculos emocionales con las personas (Gobé, 2009).

A la presente fecha, tanto el branding sensorial como el branding emocional son
algunas de las estrategias mas eficientes en términos de decision para adquirir un bien o
contratar un servicio debido a que las mismas son formas iddneas para que las personas
puedan diferenciar los multiples bienes y servicios ofertados en el mercado (Diaz y Longo,
2016).

El potencial de los productos aromatizados es gigantesco debido a su innegable
atraccion y a su naturaleza fuertemente evocativa. En efecto, existe un auténtico mercado
para este tipo de marcas. Bajo esta premisa, Bassino y Jiménez (2016) sostienen que
numerosos estudios muestran que los olores tienen una incidencia directa y decisiva sobre el

comportamiento de los consumidores.

8 Articulo 134.- A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrdn 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
serd obstaculo para su registro. Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: c) los sonidos y
los olores. (Decisién 486 CAN, 2000, Art. 134 literal C.)
67 para mayor informacidn sobre el tema véase: Hultén, B. (2017). Journal of Brand Strategy. Branding by the
five senses: A sensory branding framework. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/322593642 Branding by the five senses A sensory branding
framework
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Para ejemplificar esta situacion, Castro (2012) explica que un olor atractivo y
agradable puede ser capaz de diluir la nocion del tiempo en los consumidores e incluso puede

llegar a variar su percepcion visual y gustativa.

Esto es asi debido a que, de todos los sentidos del ser humano, el olfato es aquel que
transmite mayor valor sensorial en comparacién a lo transmitido por los otros sentidos
restantes. Por lo tanto, la memoria olfativa es la mas potente pues se ha demostrado que las
personas son capaces de percibir los olores antes incluso de poder distinguir los sonidos, las

texturas y los colores®® (Castro, 2012) (citado por Bassino y Jiménez, 2016, p. 232).

Acorde a estas lineas de pensamiento, en el libro “Emotional Branding: The New
Paradigm for Connecting Brands to People ”, Gobé (2009) manifiesta que las empresas que
recurren al empleo de estrategias olfativas en sus establecimientos comerciales pueden llegar
a incrementar hasta en un 40 por ciento su facturacién. Por esta razon es que los empresarios
dia a dia intentan adoptar nuevos mecanismos sensoriales en la provision de sus bienes y

servicios.

Bankinter ha tomado parte en esta iniciativa pues ha decidido emplear el olor como
un mecanismo para diferenciar sus servicios, siendo éste el primer banco en el mundo que ha
incursionado en el marketing aromatico. En efecto, esta institucién ha creado su propia
fragancia la cual consiste en “el olor de la naranja con un regusto a jazmin”. Este aroma se
emplea como sefia de identidad del banco en distintos soportes que lo identifican, desde sus
sedes y oficinas, hasta la papeleria empleada en las comunicaciones dirigidas a sus clientes
(Diario Expansion, 2008) (citado por Hernandez, 2008, p. 141)

A pesar de las ventajas que tienen los signos olfativos, en la actualidad ain perdura
cierta resistencia en torno al registro de este tipo de marcas. Como punto referencial de

aquello es preciso recordar que, segun los datos arrojados por las respuestas emitidas al

8 La memoria olfativa es la mas poderosa tomando en consideracién que con mas de 10 millones de
receptores olfativos, las personas pueden distinguir hasta cuatro mil perfumes diferentes (Castro, 2012, p.
310).
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cuestionario del SCT, solo algunos de todos los estados participantes reconocieron que su

normativa interna permite el registro de marcas olfativas®®.

En la préctica la situacién antes descrita se torna todavia mas critica debido a que en
el contexto global son contados los casos en los que se ha dado el registro exitoso de estas

marcas.

Esto es un asunto en extremo problematico pues la proteccion de una marca se
consolida a partir de su registro ante la autoridad estatal competente, no obstante, dicha
proteccion muchas veces resulta imposible cuando los esfuerzos emprendidos para lograr su
inscripcion no logran satisfacer los estandares aplicados por las entidades encargadas de

formalizar dicho registro.

En este sentido, a continuacion, se desarrollaran los tres argumentos generalmente
usados para desestimar el registro de esta clase signos, siendo estos los siguientes: a) la
distintividad; b) la funcionalidad, y; c) la representacién gréfica.

a) Distintividad.

Barrios (2017) contempla que, un olor, aroma o fragancia cumple un carécter
distintivo si logra individualizar y diferenciar un producto de otros similares en el mercado.
Esto implica que el olor no puede provenir de la naturaleza del producto, sino que se tiene
que apartar de los olores habitualmente asociados con los productos de la misma categoria
en la Clasificacion de Niza. Es decir, el olor no puede tener relacion con el producto al que
se le pretende aplicar. En adicidon a lo expuesto, Liévano (2011) propone que:

Al igual que como ocurre con las formas de los productos, los olores por si solos no tienen la

capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que un olor en si

mismo, sélo permite diferenciar el producto, sin que sea posible su identificacion, pues éstos
no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. Por esta razon,

en principio, el olor de un producto no puede cumplir con el requisito de distintividad.
(Liévano, 2011) (citado por Montezuma, 2018, pp. 19-20)

89 En las paginas 28 y 29 del documento del SCT se puede apreciar que los Unicos paises que reconocieron la
posibilidad de registro de marcas olfativas son: Argentina, Australia, China, China: Honk Kong (SAR), Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Jamaica, Lituania, Nueva Zelandia, Noruega,
Perd, Rusia, Sudafrica, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Para mayor informacidn véase: Standing
Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications [SCT-WIPO], 2010.
Recuperado de: https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo strad inf 1 rev 1.pdf
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Existe cierta disparidad en la doctrina sobre si este tipo de signos pueden llegar a
cumplir el requisito de distintividad o no. Aquellos que defienden la irregistrabilidad de los
signos olfativos consideran que estos carecen de aptitud distintiva por ser un elemento
puramente ornamental, 0 una mejora de la imagen del producto que de ningin modo puede

llegar a cumplir las funciones de la marca.

En contraposicion a aquello, quienes propugnan la validez de su registro, como por
ejemplo Otamendi (2002) y Barrios (2017), sefialan que una posible solucion para esta
problematica es que el olor que pretende ser registrado como marca no tenga conexion alguna

con el producto o servicio sobre el cual recae.

Por esto, Indacochea (2011) (citado por Félix, 2019) reflexiona que la practica y
experiencia ha mostrado que “los aromas colocados en productos que normalmente no estan

perfumados, tienen mas posibilidades de ser considerados como distintivos” (p. 38).

Siguiendo las ideas antes planteadas es preciso indicar que, el SCT (2007) a través de
su decimoséptima sesién, trazd ciertos lineamientos en lo concerniente al requisito de

distintividad en marcas olfativas.

En dicho documento se llegaron a establecer tres ideas principales sobre el asunto en
cuestion: i) los olores que en si son el aroma natural de un bien o que resultan ser familiares
0 habituales para el producto en relacion con el signo que solicita el registro suelen ser
necesarios para otros agentes del comercio y dificilmente pueden ser registrados’®; ii) los
olores que usualmente se emplean con fines de enmascaramiento en ciertos bienes también
carecen de caracter distintivo, un ejemplo de ello seria el olor a pino o eucalipto en los
desinfectantes y el aroma de limon en productos de limpieza para vajillas; v, iii) la aplicacion
de un olor a un bien que no lo suele tener dicho olor ofrece al solicitante mayores

posibilidades de obtener un registro.

Desde otra perspectiva, para Liévano (2011), existen dos situaciones en las cuales un
aroma puede cumplir con el requisito de distintividad. La primera ocurre cuando el olor del

bien es completamente novedoso y difiere ampliamente al que generalmente se suele usar en

70 A modo de ejemplo, el aroma a vainilla, un ingrediente recurrente en muchos productos alimenticios, no
seria susceptible de ser registrado como marca en relacidn con el sector de la pasteleria y reposteria (SCT,
2007).
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los bienes de la misma categoria en el mercado y adicionalmente va acompafiado de otros

elementos (iméagenes, letras o figuras).

En este caso, el olor permite al comprador el poder distinguir el bien en el mercado,
mientras que los elementos afiadidos, garantizan que el comprador pueda asociar el olor del

bien con un origen empresarial.

Por otra parte, la segunda se da cuando el aroma del bien adquiere distintividad, sin
tener la aptitud o facultad inherente para ello, por medio de la configuracion del significado
secundario. Bajo este supuesto, se considera que el uso prolongado e ininterrumpido del
aroma sobre el bien ha permitido que los compradores lo diferencien gracias a éste. Resulta
obvio que en ambos casos el aroma en cuestion tiene que ser totalmente novedoso y distinto

al que habitualmente tienen los bienes de la misma clase o categoria’™ (Liévano, 2011, p. 20).
b) Funcionalidad.

La doctrina de la funcionalidad ha sido desarrollada por el SCT (2007) a través de su
documento titulado como “Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y

los nuevos tipos de marcas”, en el cual se explica que:

Un signo susceptible de servir como marca no se puede registrar si constituye un elemento
funcional de los productos, es decir, si es “fundamental para el uso o el fin al que esta
destinado el producto o si afecta a su costo o a su calidad”. La doctrina de la funcionalidad
fue inicialmente creada para evitar el registro de las formas funcionales, pero también parece
revestir pertinencia en el examen de otros signos no tradicionales, como los colores, los
sonidos o los olores. Con esta doctrina se pretende fomentar la competencia legitima
manteniendo el equilibrio adecuado entre los distintos &mbitos de la propiedad intelectual,
como la legislacion en materia de patentes, la legislacion sobre disefios industriales y la
legislacion sobre marcas. Se supone que vela por que se solicite la proteccion de los aspectos
utilitarios del producto mediante una patente de utilidad de duracion limitada, por ejemplo, y
no mediante la posible proteccidn ilimitada del registro de marca. (SCT, 17/3, 2007, parr. 27)

Ya en el &mbito practico, la doctrina de la funcionalidad ha sido considerada como
un obstaculo significativo para las aspiraciones de registro de un gran nimero de marcas

olfativas, y en general de todos los signos no convencionales no visibles.

"1 En suma, la capacidad distintiva sobre bienes o servicios de un signo olfativo que pretende ser registrado se
evalua tomando en cuenta los criterios elementales establecidos para el registro de cualquier otra marca,
entre ellos, determinando si otros comerciantes querrian o necesitarian legitimamente emplear el aroma en
el desenvolvimiento normal de sus actividades comerciales (SCT, 2006).
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De hecho, gran parte de los doctrinarios que se mantienen renuentes al registro de
este tipo de signos han encontrado una justificacion de su postura justamente a través de la
doctrina de la funcionalidad. Esta doctrina responde a la preocupacion de impedir
restricciones indebidas en el &ambito de la competencia debido a la monopolizacion de una
forma que sea considerada necesaria para la promocién y comercializacién exitosa del

producto del que se trate (Balafia, 2006) (citado por Barrios, 2017, p. 113).

La funcionalidad, por tanto, responde a la esencia misma de los signos distintivos en
el sentido de que sin esta, se podria interpretar que los elementos naturales y funcionales de
un producto pueden ser registrados y usados como signos marcarios, desvirtuando de esta

forma lo que es una marca comercial (Barrios, 2011, p. 113).

En sintesis, quedan totalmente excluidos de un registro marcario los olores en
productos como perfumes, jabones, lociones, esprais, etc., dada su naturaleza funcional, y,
por otra parte, tal como se indico, los aromas con fin de enmascaramiento en ciertos
productos son afectados por un doble impedimento: la carencia de la aptitud distintiva y por
su funcionalidad (Castro, 2012).

c) Representacion grafica.

El tema méas controversial en lo concerniente a los requisitos de las marcas no
tradicionales (visibles y especialmente no visibles) es precisamente el de representacion
gréafica del signo. En el caso de las marcas olfativas el caso Sieckmann’2 se consolidé como
un gran aporte y referencia para el estudio de las marcas no convencionales no visibles, tal

como se aprecid en puntos anteriores.

Este requisito para los signos olfativos -y en general para todos los signos no

convencionales no visibles- ha constituido, segun el pensamiento de varios tratadistas, el

72 Recapitulando lo mencionado acerca del caso Sieckmann, el Tribunal de Justicia que conocié el caso
establecié que ni la descripcidn en palabras, ni la formula quimica, ni un depdsito con la muestra del olor, ni
la referencia en donde se puede conseguir el olor, eran mecanismos suficientes para poder cumplir con el
requisito de representacion grafica de la marca olfativa. En este asunto se determind concretamente que la
reproduccidn o representacién de la marca que no es visualmente perceptible debe ser: 1) clara; 2) precisa;
3) completa; 4) facilmente accesible; 5) inteligible; 6) duradera; y, 7) objetiva; para que sea valida.
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principal impedimento para el otorgamiento de registro de esta clase de marcas en los paises
que conforman la Comunidad Andina, y en general en los paises de tradicion continental

europea’™.

Para entender la evolucion del requisito de representacion grafica y su tratamiento
actual para signos olfativos, en los proximos péarrafos se exhibirdn algunos aportes y
reflexiones concretas sobre el tratamiento juridico de esta figura a lo largo de los ultimos

anos.

Hace aproximadamente una década atras, el SCT (2010), expidié un documento
titulado como “Summary of replies to the questionnaire on trademark law and practice
(SCT/11/6)"”, el cual recopila algunas de las respuestas mas relevantes que surgieron a partir
de la resolucion de un cuestionario por parte de los paises colaboradores en el afio 20037, El
mencionado cuestionario solicitd a los Estados Miembros responder alrededor de 369
preguntas acerca de su legislacion aplicable y de sus practicas de las oficinas administrativas

relacionadas con temas de propiedad intelectual.

Una de las preguntas de mayor importancia que constaban en el cuestionario fue
precisamente acerca de la definicion de marca para los Estados Miembros, misma que se

formul6 de la siguiente forma:

According to the applicable legislation or IP office practices, a mark is defined as:

A. Any sign or combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of an
undertaking from the goods or services of another undertaking B. Signs visually perceptible
C. Signs capable of being represented graphically D. Other.”® (SCT/11/6, 2010, p. 6)

En esta pregunta, la totalidad de estados respondié afirmativamente a la primera

opcion que constaba en el cuestionario (literal A). Aguello no es de extrafarse pues la

73 Respecto de los paises de tradicién anglosajona, como los Estados Unidos, es importante recordar que el
sistema marcario da prioridad al cumplimiento del requisito de distintividad del signo y a la carencia de
funcionalidad en el mismo.

74 “Resumen de las respuestas al cuestionario sobre legislacidn y practica marcaria (SCT/11/6)”. (Trad. A.)

75 Es importante indicar que la Secretaria fue el organismo encargado de preparar el borrador del cuestionario
para su posterior discusidn. La version final del cuestionario fue emitida como el Documento SCT/11/6 y fue
circulado a los paises en el afio 2003.

76 “De acuerdo con la legislacion o las practicas de la oficina de Propiedad Intelectual, una marca es definida
como: A. Cualquier signo o combinacion de signos, capaz de distinguir bienes o servicios de una empresa de
los bienes o servicios de otra empresa. B. Signos visualmente perceptibles. C. Signos capaces de ser
representados graficamente. D. Otra.” (Trad. A.)
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definicion propuesta por el SCT es idonea para sentar una aproximacién conceptual de los
signos marcarios, sin embargo, las respuestas de la mayoria de estados para los literales B) y
C), resultan un tanto controversiales e incompatibles con otras de las muchas respuestas que

se desprenden del cuestionario en cuestion”.

De acuerdo a aquello, la respuesta al literal B) dejé como resultado que la mayoria de
paises consideraron que las marcas son definidas como signos visualmente perceptibles’®.
Aquello en la actualidad podria generar mas de una incégnita tomando en cuenta que signos
gue no son visualmente perceptibles han sido susceptibles de ser considerados, usados y
registrados como una marca; en este caso una marca no tradicional no visible, desde hace

mucho tiempo atras a la redaccion y expedicion de este documento.

En el mismo sentido, el literal C) hace referencia especificamente al requisito de
representacion grafica de las marcas. Los resultados del cuestionario arrojan que casi la
totalidad de Estados afirma que la marca es un signo capaz de ser representado graficamente.
Esto implica que aquellos signos incapaces de cumplir este requisito de ninguna manera

podrian constituirse en una marca.

Bajo este contexto, Unicamente los paises de Argentina, ElI Salvador, Madagascar,
Estados Unidos y la Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) han
diferido de esta respuesta. Como se observa, de acuerdo a la forma en la que es planteada la
pregunta, se puede sostener que un signo que no es susceptible de ser representado

graficamente no puede ser definido ni concebido como una marca.

77 Un ejemplo de ello es la respuesta de Canada en la pagina 28 (/I. Registrable signs) sobre el registro de
signos, en la cual establece que dicho pais reconoce expresamente la posibilidad de registrar marcas olfativas,
no obstante, en las respuestas de la primera pregunta Canada dejo sentado que una marca es definida como:
“un signo visualmente perceptible” y “un signo capaz de ser representado graficamente”, una posicion
claramente antagodnica con respecto a la respuesta emitida en la pagina 28, esto considerando que los signos
olfativos poseen una naturaleza no visible por lo que, bajo tal premisa, de ninguna forma podrian ser
reputadas como marcas.

78 La lista de los Estados que respondieron afirmativamente al literal B) es un tanto mayor a la lista de aquellos
que respondieron de manera negativa, motivo por el cual, por un tema de conveniencia, se mencionaran
Unicamente a los que constan en este ultimo grupo, siendo estos los siguientes paises: Argentina, Australia,
China: Hong Kong (SAR), Colombia, Croatia, Czech Rep., El salvador, Estonia, Francia, Georgia, Alemania,
Hungria, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Pakistan, Portugal, Eslovaquia, South Africa, Sweden, Switzerland,
Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay (SCT, 2010).
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Con respecto a este ultimo punto, el propio cuestionario agrega una pregunta que
pretende ahondar en esta situacion: “Are any specific signs excluded from the registration on
the basis of the case law in your jurisdiction? Some replies mentioned olfactory trademarks,
which could not be represented graphically " (SCT/11/6, 2010, p. 10). Esto lleva a concluir
que aun para el afio 2003 la mayoria de los paises se rehusaban a dar apertura al registro de

signos olfativos debido a su imposibilidad de representacion grafica precisamente.

Finalmente, el literal D) dejo abierta la posibilidad de cada uno de los paises
participantes tuvieran otra definicion de marca que mas se acercara a su criterio, sin embargo,
pocos de los paises respondieron afirmativamente a la misma, profundizando ain mas las
posibles dudas con respecto a las eventuales contradicciones que podrian generar las restantes

preguntas.

Terminada la elaboracién de este brevisimo analisis sobre esta Unica pregunta
relacionada con el topico dispuesto es preciso comunicar que el cuestionario de la SCT surge
como un documento que tiene por objeto el recopilar informacion de los Estados y
Organizaciones con el propoésito de identificar cuestiones que podrian abordarse a nivel

internacional para el futuro desarrollo de una legislacion internacional sobre marcas®.

En este aspecto, el propio SCT es determinante en expresar que toda la informacién
constante en dicho cuestionario no debe ser considerada como una fuente legalmente

vinculante ni como una guia para la interpretacion de las leyes de los Estados Miembros®?.

A pesar de ello, los datos que constan en el documento son una referencia importante
sobre el status quo en lo relacionado a temas que involucren marcas no tradicionales no

visibles durante toda la anterior década hasta la actualidad. En este sentido, la intencién sobre

79 “sSe excluyeron del registro algunos signos especificos sobre la base de |a jurisprudencia en su jurisdiccion?

Algunas respuestas mencionaron a las marcas olfativas, las cuales no podian ser representadas graficamente.”
(Trad. A))

80 Como se verad mas adelante, aunque se menciona que el cuestionario no es un documento vinculante,
muchas de las cuestiones expuestas en dicho documento del SCT se vieron inmersas en el desarrollo del
Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo donde hubo cambios importantes en lo que
respecta al procedimiento de registro marcario para signos no convencionales.

81 vale precisar que la redaccién de las preguntas, en general, es ambigua e incluyendo la variable de
traduccion del idioma original del cuestionario (inglés) a los varios idiomas usados por los paises miembros,
los errores de interpretacion sobre el sentido en que las preguntas eran formuladas son un hecho que
dificilmente se podria ignorar.
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realizacion del analisis sobre la pregunta solamente procura resaltar la carencia de un criterio
armonizado y unificado en la normativa y practica registral de signos no tradicionales a nivel

mundial.

A partir de la expedicion de este documento y de multiples sesiones posteriores del
SCT relacionadas con las marcas no convencionales, este organismo llegé a manifestar que
el registro de marcas no tradicionales constituye un tema que genera un gran e innegable

interés en los Estados que forman parte de la OMPI.

Debido a esta circunstancia, y con el objetivo de que se incrementen los casos de
registro exitosos de signos olfativos, el SCT (2008) mediante su decimonovena sesion,
sugirid lo siguiente con respecto al requisito estudiado:

(...) su representacion puede consistir en una descripcion escrita del olor. Esa representacion

se realizara de manera que se transmita a una persona normal y corriente la informacion

necesaria para identificar adecuadamente la marca. Por lo general, deberd incluirse una
indicacion del tipo de marca de que se trate.

La practica de las Oficinas que aceptan el registro de esas marcas puede variar en funcion de
si debe presentarse un espécimen del signo con la solicitud o si Gnicamente es necesario en
el curso del examen. Al igual que en el caso de otras marcas no tradicionales, se tiende a
evitar las referencias a los métodos altamente especializados para la identificacion de olores
ya que resultarian incomprensibles para una persona normal y corriente. (SCT/19/2, 2008,
parr. 48-49)

Sin embargo, esta solucion ha sido rechazada en varias ocasiones por la doctrina, por
oficinas registrales y por autoridades jurisdiccionales. La misma OAMI -actual EUIPO-
(citada por Barrios, 2017) reflejo esta situacion ya que dicho organismo ha mencionado -en
contraposicion a esta forma de representacion- que:

La descripcion de un olor, aun cuando sea grafica, no resulta admisible como representacion

del signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripcion con

palabras es una mera aproximacion al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a ser
integra, clara, precisa y objetiva. (OAMI, 2015) (Citada por Barrios, 2017, p. 114)

Tal como se pone de manifiesto nuevamente, a nivel mundial no existia un consenso
acerca del registro de las marcas olfativas debido a su dificultad -0 imposibilidad- de

representacion gréafica.

No fue hasta el afio 2015 que hubo un cambio trascendental en el marco regulatorio
europeo. El Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo que guarda

relacion con el procedimiento registral marcario de la Unién Europea, modifica de una
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manera significativa el modo de llevar a cabo el procedimiento de registro de marcas

olfativas, sonoras, gustativas y tactiles®?.

Este texto normativo, como ya se menciond en algunos apartados del presente
Capitulo, contempla la supresion del requisito de representacion gréafica para marcas que, por
su naturaleza, requieren ser individualizadas en un soporte diferente al de la representacion
visual tradicional (Barrios, 2017), entre ellas obviamente las marcas olfativas. Por su
importancia es acertado volver a recordar que este texto normativo establecia lo siguiente:

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

gréafica debe suprimirse de la definicion de marca de la Unidn. 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 gréaficos, siempre que la

representacion sea clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible, duradera y

objetiva®. (Reglamento [UE] 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2015,
considerando No. 9. p. 2)

De esta forma se ha eliminado el requisito que la doctrina ha tildado como uno de los
mayores impedimentos para la consecucion del registro de signos no convencionales no
visibles (Barrios, 2017). “Muchos profesionales del sector entienden que la desaparicion de
este requisito implica el desbloqueo para el registro de las marcas olfativas que hasta ahora
respondia fielmente a los requisitos Sieckman” (Gallego, 2017) (Citada por Barrios, 2017, p.
118).

Algunos paises miembros de la Unién Europea, en un valido intento de armonizar su
normativa interna con la normativa comunitaria, llevaron a cabo una serie de cambios

legislativos internos para adoptar lo dispuesto por el Reglamento 2015/242484, Con ello se

82 Se debe mencionar que el articulado completo del Reglamento 2015/2424 entré en vigor a partir del
primero de octubre de 2017.

83 Es necesario sefialar que este articulado normativo se adoptd a partir de las cuestiones prejudiciales
planteadas al TJUE en el caso Sieckmann afios atrds. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea
en este asunto propicio a que se consolidara un nuevo estandar regulatorio para el procedimiento de registro
de los signos no tradicionales no visibles en Europa. Esta nueva linea jurisprudencial en materia de marcas
posteriormente fue reconocida e incorporada expresamente en el actual Reglamento Comunitario de la UE.
84 Tal es el caso de Espafia que hasta hace algunos afios atrds no daba cabida al registro de marcas olfativas
debido al no cumplimiento de la representacién grafica, sin embargo, la Ley 17/2001 de Marcas fue
modificada en el sentido de que se elimind la representacion grafica para los signos marcarios, quedando su
articulado de la siguiente forma: “Articulo 4. Concepto de Marca. Podran constituir marcas todos los signos,
especialmente 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, a condicion de que tales signos sean apropiados para: (...)
b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al
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espera que los de registro de signos no tradicionales no visibles se vea proliferado con el

tiempo.

En el contexto de los paises que conforman la CAN, si bien la normativa comunitaria
reconoce expresamente que un olor puede ser registrado como marca, la realidad es que el
registro de marcas olfativas estaria lejos de ser posible, esto en mayor parte, por la

permanencia del requisito de representacion grafica (Montezuma, 2018).

En este aspecto, el legislador Andino posiblemente deberia tomar en consideracion la
situacion de la Comunidad Europea y analizar una eventual modificacion al requisito de
representacion grafica en atencion a la existencia del reconocimiento de signos no

convencionales no visibles en la Decision 486.

Para contextualizar esta formulacion es factible volver a recordar lo que el Régimen
Comun de Propiedad Industrial (Decision 486) plantea en su articulo 134 acerca del requisito
de representacion gréfica:

De los Requisitos para el Registro de Marcas

Art. 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 10s signos
susceptibles de representacién grafica®. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha
de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

Como se aprecia en el texto citado, este requisito se consolida como un precepto
normativo indispensable para el registro de todo signo que pretenda ser una marca. En
consecuencia, el legislador Andino tal vez deberia realizar una reforma normativa en la cual
se plantee que la representacion del signo -en caso de que aquel no sea visualmente

perceptible- deje de ser estrictamente grafica y pase a ser una representacion identificativa.

Para terminar, esta seccion no estaria completa sin antes mostrar algunos de los
relativamente pocos ejemplos en los cuales las marcas olfativas han obtenido su registro, en
este sentido, tal como se exhibio en la seccion anterior, el primer precedente del que se tiene

documentacion acerca del registro de una marca olfativa es la “fragancia floral, fresca, de

publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccién otorgada a su titular.”. (Real Decreto
Ley 23/2018 de 21 de diciembre, de transposicion de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario
y viajes combinados y servicios de viajes vinculados. Articulo 4.)

85 Subrayado no consta en el texto original.
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alto impacto que recuerda a las flores de plumeria” para identificar hilos de bordar (In re

Clarke 17 U.S.P.Q.2d 1238 TTAB, 1990).

Recordando lo anteriormente desarrollado, este signo olfativo fue registrado el 19 de
septiembre de 1990, a favor de la sefiora Cecilia Clarke en los Estados Unidos (Registro No.
1,639,128). Lo més notable de este precedente tan importante para el derecho estadounidense
es que la discusidn sobre la admisibilidad del registro de un olor como marca no radicé en la
capacidad de representacion grafica del signo -misma que fue cumplida mediante la
descripcién del signo- sino que se cuestionaba si aquel resultaba ser lo suficientemente

distintivo.

En este asunto, el Trademark Trial and Appeal Board (TTBA) decidio6 resolver a
favor de la sefiora Clarke pues la solicitante habia logrado probar que el signo gozaba de la
distintividad necesaria para poder ser reputada como una marca, por lo cual se ordené que la
misma fuese efectivamente registrada ante la United States Patent and Trademark Office
(USPTO).

Otro ejemplo de registro exitoso de este tipo de marcas se encuentra en la Resolucién
de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO, de fecha 11 de febrero de 1999. Este caso
conocido como el Asunto R-156/1998-2: “The smell of fresh cut grass®”, dictaminé que es
procedente el registro de la marca olfativa para identificar y distinguir pelotas de tenis®,
mismas que se encuentran comprendidas dentro de la Clase nimero 28 de la Clasificacion

Internacional Niza.

En este contexto, la EUIPO no solo decidio conceder el registro del signo, sino que

también lo confirmé mediante resolucion. Este caso dio origen a una linea jurisprudencial a

86 “E] aroma a césped recién cortado.” (Trad. A.)

87 Este caso se suscito en el afio 1999 cuando la compaiiia holandesa Vennootschap Onder solicité registrar
como un signo marcario olfativo “el olor a hierba recién cortada” para identificar e individualizar las pelotas
de tenis que ofertaban. El examinador de dicha solicitud denegd el registro dado que considerd que no
cumplia con el requisito de representacion grafica. Ante tal situacién se presentd recurso ante la OAMI (actual
EUIPO). La Segunda Sala de Recursos de la EUIPO que conocid la causa, interpretd de forma flexible el requisito
de representacién grafica del signo, concluyendo que este requisito puede consistir en una adecuada y
completa descripcion verbal del aroma. En este caso el solicitante lo describié como un aroma relacionado
con “primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables.”.
Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999. In Case R 156/1998-2. Disponible en:
http://www.copat.de/download/R0156 1998-2.pdf
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favor del registro de este tipo de marcas ya que se establecid que el requisito de
representacion grafica de los signos olfativos, puede ser cumplido siempre que pueda ser

descrito de tal forma que transmita su contenido de una manera precisa y clara (Félix, 2019).

Por ultimo, otros ejemplos de casos exitosos de registro sobre marcas olfativas se
dieron mayormente en los Estados Unidos y en Gran Bretafia, a continuacion, para una mejor

apreciacion, se agrega un cuadro referencial:

Ejemplos de marcas olfativas registradas en Estados Unidos y Gran Bretafia.

Estados Unidos.

Gran Bretafa.

Registro sobre “el olor a goma de mascar”
para aceites industriales. (Registro US
2560618).

Registro de “una fragancia floral que
recuerda a rosas” en el afio 1994 para
identificar neumaticos. (Registro GB
2000234).

Registro sobre “el olor a cerezas” para

Registro de “un fuerte olor a cerveza

lubricantes  sintéticos.  (Registro  US | amarga” en el afio 1994 aplicada para vuelos
2463044). de dardos. (Registro GB 2000234).
Registro sobre “el olor a uva” para

lubricantes y aceites de motor. (Registro US
2568512).

Registro sobre “el olor a fresas” para
lubricantes, aceites y combustibles de
motor. (Registro US 2596156).

Cuadro 1: Ejemplos de registros de signos olfativos en Estados Unidos y Gran Bretafia.

Fuentes:

Castro, J. (2012). Las marcas no tradicionales. Revista La Propiedad Inmaterial, ISSN 1657-1959. No. 16. (pp. 297-
325). Universidad Externado de Colombia. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4112068

Avila, J. (2016). Reconocimiento de “marcas nuevas” o “no tradicionales”: Tipologias, retos y desafios. Revista de
Derecho ISSN 1993-4505. No. 20. (pp. 11-30). Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/307921618 Reconocimiento de marcas nuevas o no tradicionale

2.3.2. Marcas auditivas.

La utilizaciéon de sonidos y ruidos como signos marcarios destinados para
individualizar bienes o servicios es una realidad cada vez mas frecuente en la sociedad. Aquel
ruido de Microsoft que notificaba a las personas sobre la llegada de un nuevo mail, o el nuevo

sonido de la aplicacion de McDonald’s para teléfonos celulares que informa acerca de un
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nuevo cupdn promocional disponible para ser descargado y usado en sus establecimientos,

son claros ejemplos de que la existencia y empleo de esta clase signos es una realidad.

El sonido, por tanto, se ha ido convirtiendo durante las ultimas décadas en un factor
estratégico que puede impulsar exponencialmente el desarrollo de una marca debido a que
son un mecanismo atractivo, novedoso, innovador y de fécil difusion. En los tiempos
actuales, la mayoria de personas son capaces de asociar sonidos con determinadas marcas
justamente debido a que estos sonidos son idoneos para evocar, identificar y diferenciar los
distintos bienes y servicios y su respectiva procedencia empresarial (Ferrero, 2009) (Citado
por Bassino y Jiménez, 2016).

Las marcas auditivas -o también Ilamadas sonoras- cada vez son mas requeridas por
las compafiias dado que el sonido posee un efecto inmediato y cognitivo sobre el recuerdo y
las emociones de las personas. Gobé (2009) sobre este tema apunta que gracias a que la
mayoria de personas no buscan informacion sobre ciertos productos, el generar una emocion
y algo de afecto es un excelente modo de hacer que un producto se destaque y despierte

interés y curiosidad en comparacion a otros similares.

De igual forma, el autor (Gobé, 2009) también resalta que los sonidos musicales son
un medio altamente efectivo debido a que esquiva la barrera de la mente racional y se sitla
directamente en la mente emocional, que es el paraiso del publico consumidor movido por el
deseo y la autorrealizacion. Asimismo, el referido autor menciona que los estudios sobre los
sonidos y sus aplicaciones en el branding, son tan numerosos que el intentar exponer e

ilustrar todo su potencial resultaria imposible.

Ahora, con respecto a la composicion de las marcas auditivas, el SCT (2006) a través
del documento “Nuevos tipos de marcas”, ha explicado que diversas clases de sonidos
pueden configurar una marca de este tipo. De acuerdo a este planteamiento, los sonidos

empleados pueden ser musicales 0 no.

Los sonidos musicales pueden haber sido creados 0 compuestos exclusivamente para

el signo marcario, o en su defecto, pueden haber sido tomados de la inmensa variedad de
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composiciones musicales preexistentes®. Por otra parte, aquellos sonidos no musicales, de
igual forma, pueden ser creados ad hoc mediante maquinas u otros dispositivos, o pueden ser

simples reproducciones o imitaciones de sonidos que se pueden encontrar en la naturaleza®.

En el resumen de las respuestas cuestionario del SCT (2010), en las paginas 25 y 26
respectivamente, se puede apreciar que 28 de las 76 Oficinas sefialaron que permiten el
registro de sonidos musicales, esto en contraposicién al hecho de que 26 de las 73 Oficinas

manifestaron que admiten el registro de sonidos no musicales®.

Como se explicé en lineas anteriores, el cuestionario del SCT del afio 2003 puso en
evidencia ciertas respuestas contradictorias por parte de los paises participantes. Una de las
mas controversiales de todas aquellas fue que algunos estados determinaban que la definicién
de marca correspondia a “un signo visualmente perceptible”, no obstante, algunos signos:
como los auditivos en este caso, pueden ser una marca sin poder ser visualmente perceptibles
per se. Frente a esta situacion el propio SCT (2006) refirio que:

En algunas legislaciones se contempla expresamente la posibilidad de proteger los signos

sonoros como marcas. En otras, aunque no se prevé dicha proteccion, podria interpretarse que

no queda excluida. Asi sucede en los casos en que la lista de signos recogida en la
correspondiente legislacion no se considera exhaustiva y puede incluir otros signos, siempre

y cuando se satisfagan criterios preestablecidos. Por ejemplo, una lista puede contener signos

gue tengan la propiedad inherente de poder ser percibidos visualmente, sin por ello excluir

otros signos, tales como los sonidos, que carezcan de esa propiedad. (SCT, 16/2, 2006, parr.
40.)

Esta aclaracion, sin lugar a dudas, es un intento del SCT para sortear algunas
cuestiones que quedaron visiblemente endebles en el desarrollo del cuestionario propuesto.
Bajo tal premisa, la precision realizada es sumamente Util e importante para poder establecer
ciertos lineamientos primordiales que puedan servir de cimiento para una posible
armonizacién y unificacion de criterios de los distintos paises en lo que respecta a cuestiones

de Derecho Marcario.

8 A modo de ejemplo, el caracteristico sonido de 20th Century Fox Film Corporation creado por Alfred
Newman, fue registrado como marca sonora de naturaleza musical en varios paises del mundo (Sojo, 2016).
89 El rugido del ledn de la Metro Goldwyn Mayer es una muestra perfecta de esta clase de marca sonora.

9 | os datos proporcionados varian en funcidn de la cantidad de respuestas que los distintos paises emitieron.
En algunas situaciones como esta, la cantidad de respuestas no es equivalente con otras dado que algunos
Estados se abstuvieron de dar una contestacién a determinadas preguntas.
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Una vez aclarado este punto es importante indicar que los signos sonoros, aun cuando
comparten con los signos olfativos la particularidad de no poder ser apreciados visualmente,
han marcado una excepcidn en lo que respecta al indice de registro de marcas no tradicionales

no visibles alrededor del mundo.

Liévano (2011) defiende esta afirmacién puesto que asevera que las marcas sonoras
gozan de total aceptacion en la practica, por ello son relativamente escasas las solicitudes que
repercuten en una denegatoria del registro la marca. De acuerdo esto, el hecho de que la
acogida de este tipo de signos sea practicamente total, es una fuerte y clara referencia de que
se estima que la mayoria de marcas sonoras cumplen de manera idénea los requisitos de

distintividad y de representacion grafica.
a) Distintividad.

Si bien se apuntd anteriormente que las marcas sonoras pueden estar conformadas por
sonidos musicales 0 no musicales, estos signos bien pueden conformase, de igual forma, por
la combinacion de estos con algunos otros elementos adicionales. Esto es explicado por la

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la Union Europea al postular lo siguiente:

La caracteristica principal de las marcas sonoras es la reproduccion de sonidos. Es posible la
utilizacién de formas mixtas, como la combinacién de un sonido con elementos
denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa y sonora (marca de cancion)
0 una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual (los denominados trailers).
(OAPI, s.f.) (Citado por Liévano, 2011, p. 26)

Esta indicacion es apropiada dado que la distintividad de cada signo marcario varia
en funcién de su conformacién y de los elementos que la integran. Evidentemente, en los
casos en los que una marca sonora estd compuesta por una combinacién de sonidos con
imagenes, denominaciones, animaciones u otros, es claro que el signo puede cumplir el
requisito de distintividad de una manera absoluta, pues al agregarle otros elementos alcanzan
la misma capacidad de distincion de las marcas figurativas, denominativas o mixtas (Liévano,
2011).

Sobre este ltimo tema es preciso aclarar que un sector de la doctrina sostiene que, si

un sonido se combina con alguno de los elementos antes mencionados, el signo podria dejar

86



de ser una marca sonora en estricto sentido y pasaria a constituirse en un signo marcario
multimedia®® (Rubio, 2018).

Ahora, sobre el registro de marcas compuestas por Unicamente sonidos, se ha

discutido ampliamente acerca de la procedencia del registro de este tipo de signos.

Existen tres corrientes sobre este asunto: i) La primera de ellas defiende el hecho de
que si una marca esta compuesta solamente por sonidos no puede ser registrada dado que no
cumple el requisito de distintividad (esta postura ha quedado practicamente superada gracias
a los multiples ejemplos del registro de marcas que consisten exclusivamente en sonidos); ii)
La segunda propugna que si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos
tengan una capacidad intrinseca para distinguir bienes y servicios, es mas posible que los
mismos adquieran una aptitud distintiva con el uso y que se empleen en conjunto con otros
tipos de marcas; como por ejemplo las marcas denominativas o figurativas (esta corriente se
encuentra entre las méas aceptadas, sin embargo, como mencioné anteriormente hay cierta
discusién en la doctrina sobre si la afiadidura de otros elementos al sonido puede cambiar la
marca sonora a una marca multimedia); v, iii) La tercera finalmente establece que los sonidos
por si solos pueden ser registrados como marcas ya que pueden ser totalmente distintivos.
Sin embargo, si dichos sonidos carecen de tal caracteristica originariamente, los mismos bien
pueden adquirirla con su uso constante en el mercado (SCT 16/2, 2006; Lievano, 2011;
Bassino y Jiménez, 2016; Sojo, 2016).

Al igual que sucede con otros signos marcarios, el principio de disponibilidad se
examina ineludiblemente al pretender el registro de un signo sonoro. De acuerdo con este
principio, los sonidos que se consideran usuales o recurrentes en una rama comercial y cuya
utilizacion es reivindicada por los otros agentes del comercio, no se pueden registrar como

signos marcarios.

El sonido de vidrios rotos, por ejemplo, de ninguna forma podria ser registrado en el
sector de los servicios de reparacion de parabrisas o cristales. Por otra parte, muchos sonidos

sin relacion alguna con respecto a los bienes o servicios que distinguen podrian considerarse

91 La marca multimedia es conformada por la combinacién de imagenes y sonidos. Ademds, puede incluir
también palabras, elementos figurativos, etiquetas, entre otros. Su representacion puede ser realizada
mediante un archivo audiovisual MP4 y presentado por via electrénica (e-filing). (Rubio, 2018).
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aceptables prima facie, como podria ser el caso del aullido de un lobo para identificar bebidas
alcohdlicas (SCT, 17/3, 2007, pp. 6-7). Sobre esta cuestion el SCT (2007) ha apuntado que:

Los sonidos habituales en una rama comercial son dificiles de registrar. Un sonido funcional
podria ser el que causa el funcionamiento normal de una pieza de un equipo 0 una maquina
y no se considera distintivo en relacién con ese producto. Por ejemplo, el sonido de una
motosierra no se podria registrar en relacién con una motosierra si no se demuestra su caracter
distintivo de hecho. (SCT, 17/3, 2007, p. 9)

Tal como se muestra, se puede sintetizar que una marca no cumple el requisito de
distintividad en los siguientes supuestos: a) cuando el signo este compuesto por sonidos
descriptivos que guardan relacion con el bien o servicio al que se aplican; b) cuando el sonido
sea genérico con respecto a los productos o servicios que pretende distinguir; c¢) cuando se
trate de sonidos comunes o aquellos que pueden o deben necesariamente ser expuestos a las
personas en diversas situaciones o actividades; d) cuando sea un sonido funcional, esto es,

que sea producido por el funcionamiento normal de una pieza del equipo 0 maquina.

En suma, la distintividad, de modo general, no es un requisito que podria generar un
impedimento u obstaculo para conseguir el registro de una marca sonora siempre y cuando
se observen aquellos preceptos primordiales y basicos que son aplicables tanto para marcas
tradicionales como para marcas no tradicionales. Dicho lo anterior, se pasara a abordar el

requisito de representacion grafica para estos signos.
b) Representacion gréfica.

Al desarrollar y analizar el tema de la representacién grafica en marcas sonoras resulta
inevitable remitirse al caso Shield Mark BV contra Kist® que, al igual que el emblematico

caso Sieckmann visto en lineas anteriores, marcé otro importante precedente acerca del

92 La empresa holandesa Shield Mark BV habia registrado 14 marcas de sonido en el Benelux -oficina de
marcas-. Algunas de estas marcas consistian en la utilizacion de las nueve primeras notas de la composicion
musical “Para Elisa” de Beethoven y se emplearon en un jingle para una campafia de promocién (su
representacidn grafica se obtuvo con un pentagrama con las respectivas notas). Otra de las marcas consistia
en una palabra onomatopéyica “Kukelekuuuuu” para describir el canto de un gallo. Esta marca se utilizé en un
software de computadora desarrollado para Shield Mark BV para indicar el inicio del programa. El competidor
de esta empresa, Joost Kist con su empresa Memex, inicid una campafia promocional usando las mismas
nueve primeras notas de “Para Elisa”. Asimismo, el sefior Kist usd el sonido registrado del canto del gallo para
el software que vendia. Esta situacion provocé que Shield Mark BV interpusiera recurso contra el sefior Kist
por infraccidén de sus marcas y por competencia desleal (Tribunal de Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01,
Shield Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, 2003).
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procedimiento registral de signos no convencionales no visibles, en este caso sobre las

marcas sonoras especificamente.

En la causa mencionada, el Tribunal de Justicia de la Union Europea se ocupo de
analizar dos cuestiones fundamentales: i) La posibilidad de representar graficamente un signo
(sonoro) que carece de capacidad intrinseca de ser apreciado o percibido visualmente; y, ii)

Los medios admisibles para la representacion grafica de dicho signo en particular.

Con respecto al primer punto, la respuesta del Tribunal de Justicia fue que la
normativa aplicable al caso sub iudice no contiene una enumeracion exhaustiva de los signos
que pueden constituir una marca. Por consiguiente, todos los signos que sirven para distinguir
bienes o servicios de una empresa de los de sus competidores pueden, en principio, constituir

una marca, esto incluso si dichos signos no poseen la capacidad ser percibidos visualmente.

De lo anterior se deduce que, dado que los signos marcarios sonoros -al igual que los
signos olfativos en el caso Sieckmann- poseen manifiestamente aquella cualidad, pueden
cumplir la funcion de marca (Tribunal de Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01, Shield Mark
BV vs. Joost Kist h.0.d.n. Memex, 2003, parr. 34-35).

Sobre la segunda cuestion, EI Tribunal estimo lo siguiente:

Por lo que respecta a los requisitos que debe cumplir toda representacién gréfica, el Tribunal
de Justicia ha declarado, en la sentencia Sieckmann, antes citada, que se referia a los signos
olfativos, que el articulo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede
constituir una marca un signo que en si mismo no puede ser percibido visualmente, a
condicién de 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. (Tribunal de Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01, Shield
Mark BV vs. Joost Kist h.o.d.n. Memex, 2003, parr. 55)

Basado en este argumento, el organismo jurisdiccional determind que los requisitos
impuestos en el caso Sieckmann son igualmente aplicables al caso de los signos sonoros que,
del mismo modo que sucede con las marcas olfativas, no pueden por si mismos ser percibidos

a través del sentido de la vista.

Ahora bien, sobre los modos de llevar a cabo la representacion grafica de estos signos,
en la resolucion del Tribunal de Justicia se sefiald que una descripcion verbal escrita, una

secuencia de notas musicales o una identificacion del sonido por medio de una onomatopeya
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no constituyen medios idoneos para satisfacer el requisito de representacion grafica del signo

Sonoro.

Por el contrario, se concluyo que la representacion grafica se logra cuando el signo se
representa mediante un pentagrama divido en compases que contenga una clave, notas
musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo y sus alteraciones®® (Tribunal de
Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist h.0.d.n. Memex, 2003,
p. 12).

Tal como se puede apreciar, esta resolucion aport6 en gran medida al desarrollo y
proliferacion de marcas sonoras gracias al planteamiento de lineamientos claros y
ejemplificativos para poder cumplir con el problematico requisito de representacion grafica
en signos no visualmente perceptibles. Estos razonamientos expuestos por el Tribunal fueron
acogidos en gran medida por varias legislaciones del mundo y sus postulados se mantienen

hasta la actualidad®.

Afos més tarde y con el advenimiento de una nueva era tecnolégica, la jurisprudencia
y la doctrina llegaron a establecer de forma mas precisa el modo en el que se debe llevar a
cabo el cumplimiento de este requisito en las solicitudes de registro. Debido a esto, desde
hace algunos afios atras la representacion grafica de este tipo de signos no simboliza un mayor

desafio para que los solicitantes puedan obtener el registro al que aspiran (Liévano, 2011).

Para el cumplimiento del requisito de representacion grafica en marcas sonoras debe
considerarse que, dependiendo del sonido que se solicita el registro, la representacion puede
variar en funcion de la naturaleza propia del sonido. Por esto, el SCT (2008) ha propuesto

que existen dos formas en las que se puede cumplir este requisito para marcas auditivas

93 Con base en este nuevo marco legal, hasta el afio 2005 se habian solicitado 52 marcos sonoras en la
Comunidad Europea, 8 de las cuales consistian en un pentagrama detallado. (Ferrero, 2009) (citado por
Bassino y Jiménez, 2016, p. 237).

9% Aunque no fue una de las cuestiones planteadas al Tribunal, el organismo jurisdiccional también determiné
gue un signo no puede ser registrado como marca sonora cuando el solicitante, en su solicitud propuesta,
omite precisar que debe entenderse que el signo registrado consiste en una marca sonora. Esto debido a que,
tanto la autoridad encargada del registro, asi como el publico, podrian considerar con justa razén que el signo
solicitado se trata de una marca denominativa o figurativa, justamente por cédmo estd representado
graficamente en la solicitud planteada. Este criterio del Tribunal dejé sentado este requerimiento sumamente
importante, mismo que fue replicado en textos normativos nacionales y supranacionales de varios paises
después de algunos afios (Tribunal de Justicia, Sala Sexta, Asunto C-283/01, Shield Mark BV vs. Joost Kist
h.o.d.n. Memex, 2003).
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tomando en cuenta si el signo se conforma por sonidos musicales o por sonidos no

musicales®.

Para el caso de marcas integradas por sonidos musicales, la representacion gréafica del
signo debe comprender al menos dos requerimientos propuestos por el SCT (2008), estos
son: i) Una notacién musical en un pentagrama del signo que pretende registrarse; v, ii) Una
descripcion escrita de la marca, misma que debe contener los instrumentos utilizados, sus

notas, su longitud, y toda caracteristica del sonido.

Asimismo, se indica que las Oficinas estan facultadas para “exigir una grabacion
analogica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente. Cuando se contemple
la presentacidn electronica, se podra presentar con la solicitud un archivo electronico del
sonido” (SCT, 2008, p. 10)

Por otra parte, para el supuesto en el que se solicite el registro de una marca sonora
compuesta por sonidos no musicales, su representacion puede lograrse a través de otros
métodos, tales como: una onomatopeya®, descripcion verbal del sonido, una grabacion
sonora en formato digital o analogico adjuntada al formulario de solicitud o presentada por

archivo electrénico, o una miscelanea de estos métodos (SCT, 2008, p. 10).

En la actualidad, el poder afiadir y compartir una grabacion de sonido es sumamente
facil gracias al avance tecnolégico. Esto es en extremo ventajoso dado que, al adjuntar una
muestra del sonido, se puede subsanar el posible desconocimiento acerca de la lectura de una
partitura u oscilograma, e incluso se podria reducir el nivel de subjetividad que la descripcion
verbal del sonido pudiese generar ya que existe una percepcion directa y real del sonido en

cuestion.

% A modo de referencia, en la mayoria de respuestas al cuestionario del SCT los paises indicaron que los
sonidos tienen que representarse graficamente a través de una notacién musical o mediante una descripcion
con palabras. Del mismo modo apuntaron que se podia aportar discos o casetes que contuvieran el sonido.
En el caso particular de sonidos no musicales (como el sonido de una bocina de automaévil o un mugido de
vaca) la solicitud debia indicar las caracteristicas del sonido o su diagrama de frecuencias, y la banda de sonido
debia registrarse en una banda magnetofénica (SCT, 16/2, 2006, parr. 42).

% La palabra onomatopeya proviene del latin onomatopoeia, que es la imitacién lingtiistica oral o la palabra o
representacion escrita de un sonido natural, por ejemplo, de los animales, o de algun ruido o fenédmeno
acustico o incluso visual, por ejemplo, un clic, un zigzag. Significados. (s.f.), Significado de Onomatopeya.
Recuperado de: https://www.significados.com/onomatopeya/
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Como un punto aparte, es util sefialar que en reiteradas ocasiones anteriores, algunos
solicitantes han recurrido al empleo de oscilogramas, espectrogramas o0 sonogramas como
mecanismos para cumplir el requerimiento de representacion grafica del signo, sin embargo,
se ha criticado mucho esta forma de obtener la representacion gréfica de los signos sonoros
debido a que se cuestionaba si esas maneras de representar la marca eran lo suficientemente
accesibles y comprensibles para la autoridad encargada del registro y para el publico en
general® (SCT, 2008).

Al final, ninguna de estas formas mediante las cuales se pretendia satisfacer la
representacion grafica tuvo mayor acogida, esto basado en el hecho de que estos medios de
representacion, al momento de ser analizados, si bien no presentaban una mayor dificultad
para personas cuya labor se relacionaba con la mdsica o con la ingenieria acUstica, para una
persona ajena a aquellas materias muy probablemente su sola lectura y comprension hubiese

resultado en un verdadero desafio (Ortiz, 2004).

Bajo el contexto contemporaneo, tal como se menciond previamente, el registro de
signos sonoros es relativamente frecuente en comparacion al registro de las deméas marcas no
convencionales no visibles. Esto se debe en gran medida a que varios instrumentos
internacionales ratificados por diversos estados proveen criterios puntuales sobre esta clase
signos y plantean metodos mas sencillos para cumplir el requerimiento de representacion

grafica.

En relacién a aquello, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su
respectivo Reglamento son una muestra evidente de la unificacion y armonizaciéon de
criterios en lo que respecta al tratamiento normativo de signos no convencionales no visibles.
En este marco, la Regla 3.9) del Reglamento de Singapur se ha consolidado como la norma
invocada por antonomasia al momento de emprender el registro de una marca sonora. Este
apartado normativo referente al procedimiento registral sobre este signo establece:

Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca es una marca
sonora, la representacion de la marca consistira, a eleccion de la Oficina, en su notacién en

97 Uno de los argumentos mas sélidos en contra de esta forma de representacidn era que en la mayoria de los
casos, el publico no sabe leer oscilogramas, espectrogramas o sonogramas por lo que no podrian saber qué
tipo de sonido se pretende registrar. Peor aun sabrian como este suena. Aquello causaria un gran
inconveniente al momento de determinar si el signo solicitado, publicado en la respectiva Gaceta, es idéntico
o parecido a uno previamente solicitado o registrado (Ortiz, 2004).
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un pentagrama, o en una descripcion del sonido que constituye la marca, o0 en una grabacion
analdgica o digital de ese sonido, o toda combinacion de lo anterior. (Reglamento del Tratado
de Singapur Sobre el Derecho de Marcas, 2011, p. 38, Regla 3 numeral 9)

Como se ve, el Reglamento ha recopilado algunos importantes planteamientos citados
en varios parrafos atras, sin embargo, deja al criterio propio de cada oficina la eleccion de la

manera en la cual se debe cumplir el requisito de representacion grafica en cada pais.

Si bien el Tratado de Singapur y su Reglamento han significado una mejora innegable
para la practica registral de signos no convencionales, este instrumento internacional no ha
sido adoptado -ni ratificado- por algunos paises que forman parte de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual®®, por lo que sus practicas y disposiciones sobre este tema atin se
mantienen supeditadas a lo dispuesto por su legislacion interna y por otros cuerpos

normativos supranacionales o comunitarios.

Finalmente, para dar por concluido el presente topico, es forzoso incluir algunos
ejemplos exitosos de marcas sonoras registradas. En este contexto, el Ecuador no ha sido una
excepcion en lo que respecta a la aceptacion del registro de este tipo de signos, es asi que los
datos aportados por el SENADI muestran que, hasta la presente fecha, se han presentado un
total de 33 solicitudes de registro de marcas sonoras, algunas de ellas todavia vigentes.

Frente al escenario de Ecuador, Colombia es otro importante referente en
Latinoamérica que presenta una proliferacion de signos sonoros registrados. Debido a estas
consideraciones, a continuacion, se elaborara un cuadro que exhiba algunos ejemplos de

marcas sonoras registradas en cada pais.

Ejemplos de marcas sonoras registradas en Colombia y Ecuador.

Colombia. Ecuador.
-Titular: Banco DAVIVIENDA S.A. (Clase | -Titular: UNILEVER N.V. (Clase Internacional Niza).
Internacional 36). -Titulo No. 2243.
-Certificado No. 292319. -Fecha de emision del titulo: 24/04/2013.
-Vigente hasta: 2025-01-20. -Tramite No. IEPI-UIO-PI-SD-2012-25315-RE.
-Modo de representaciéon gréafica: Pentagrama + | -Denominacién: Marca sonora DEJA.
Audio en formato wma. -Modo de representacion grafica: N/D.

98 Este el caso del Ecuador que, al igual que otros paises, no ha ratificado el aludido Tratado de Singapur y su
Reglamento, por lo que la normativa aplicable sigue siendo el COESCCI y las Decisiones de la Comunidad
Andina de Naciones en conjunto con otros instrumentos internacionales.
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o Informacion del Signo Distintivo

Tipo de Signo Marca

Distintive

Maturaleza Sonido
Reivindicacion de Si (' No
Colores

Dispositiva

£

-Titular:  INTEL CORPORATION. (Clase
Internacional Niza 9).

-Certificado No. 405444,

-Vigente hasta: 2020-07-30.

-Modo de representacién grafica: Pentagrama +
Audio en formato mp3.

Q Informacién del Signo Distintivo

Tipo de Signo Marca

Distintivo

Naturaleza Sonido
Reivindicacion de 3 No
Colores

Dispositivo

£

-Titular: The Clorox Company. (Clase Internacional
Niza 3).

-Titulo SENADI-2019-TI-14006.

-Denominacion: Marca sonora Hermosamente Fuerte.
-Fecha de emision del titulo: 12-19-19.

-Modo de representacion grafica: N/D.

Titular: Grupo de Inversiones SURAMERICANA
S.A. (Clase Internacional Niza 9, 35, 36, 41, 44).
Certificado No. 638315.

-Vigente hasta: 2030/01/21.

-Modo de representacion grafica: Partitura + Audio
en formato mps3.

p—

Lg;s::- —_
— i |
.
1
1
-
n

AUDIOLOGO SURA

-Titular:  GMG  NICARAGUA, S.A. (Clase
Internacional Niza 35).

-Titulo No. IEPI-2018-T1-2964.

-Denominacion: Marca sonora (Grito del Gallo).
-Fecha de presentacién: 28/04/2015.

-Fecha de emisidn del titulo: 27/03/2018.

-Modo de representacion grafica: N/D.

-Titular: Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.
NUEVA EPS S.A. (Clasificacion Internacional
Niza 36)

-Certificado No. 482583.

-Vigente hasta: 2024-01-31.

-Titular:  MEALS DE COLOMBIA S.A. (Clase
Internacional 30).

-Titulo No: Pendiente.

-Estado: En tramite.

-Denominacion: Crem Helado.
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-Modo de representacion grafica: Unicamente | -Fecha de presentacion: 02/03/2020.
consta un archivo del sonido. -Modo de representacion grafica: N/D.

Q Informacion del Signo Distintivo

Tipo de Signo

Dristintivo Marca

MNaturaleza Sonido
Reivindicacion de i Mo
Colores

Dii=positivog

&

Cuadro 2: Ejemplos de registros de signos sonoros en Colombia y Ecuador.

Fuentes:

Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. (s.f.). Oficina Virtual de Propiedad Industrial. Sistema de Propiedad
Industrial [SIP1]. Signos Sonoros. Recuperado de: https://www.sic.gov.co/marcas

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Direccién Nacional de Propiedad Industrial. (2020). Requerimiento de
Reporte Marcas Sonoras [2983]. Quito, Ecuador.

2.3.3. Marcas tactiles o de textura.

En este tipo de marcas el factor primordial que permite al consumidor asociar cierto
producto con un origen empresarial determinado es la percepcion de una textura novedosa y
distintiva (OMPI, 2006). En este escenario, la superficie del producto es el elemento
caracteristico que facilita al publico consumidor la identificacién y distincion del bien con

respecto a otros similares ofertados en el mercado.

Con relacion a lo indicado, resulta 16gico pensar que este tipo de signos Gnicamente
son aplicables para la individualizacion y diferenciacion de bienes y no de servicios; toda vez
que mediante el sentido del tacto Gnicamente se perciben sensaciones de contacto, presion y

temperatura (Castro, 2012; Bassino y Jiménez, 2016).

El interés y la proteccidn sobre este tipo de signos marcarios se da a partir de la idea
de que mediante el sentido del tacto es posible reconocer un objeto gracias a la textura de su
superficie o relieve. Castro (2012) sobre este tema sostiene:

El recurso a la sensacion tactil por parte del mercadeo es frecuente. En el sector automotriz,

por ejemplo, los constructores dan mucha importancia al material utilizado en el volante, la
palanca de cambios o el sonido de las puertas al cerrarse con el proposito de que ellos
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transmitan una sensacién de solidez. De la misma manera, en un restaurante el peso de los
cubiertos, el espesor de los vasos, la textura de las servilletas, el confort de una silla o de un
tapete, pueden transmitir la sensacion de lujo o de bienestar. (p. 313)

A titulo de ejemplo, la botella de Coca Cola; que si bien en la actualidad esta
registrada en varios paises como una marca no tradicional visible de naturaleza
tridimensional, en sus origenes fue disefiada con el propdsito de que “pudiera ser reconocida,

inclusive, en la oscuridad” (Castro, 2012, p. 314).

Esto refleja que desde hace muchas décadas atras ya se vislumbraba el potencial del
empleo de sensaciones tactiles sobre los productos para poder diferenciarlos. Esto de ninguna
forma puede considerarse extrafio o descabellado dado que, para algunos autores (Rocha,
2011), el tacto es uno de los sentidos mas definidos del ser humano y su importancia radica
en que todo lo visual que rodea a las personas se complementa, de un modo u otro, con la

textura de los productos observados.

De alli que Rocha (2011) considera que, de todos los sentidos de los humanos, el tacto
es el mas esencial y el mas inmediato. En relacién con este ultimo argumento, algunos
estudios han comprobado que “cuando falla el reconocimiento de una marca, es mas probable
que los clientes quieran tocar un producto para evaluarlo mejor. Esto se debe al hecho de que
los compradores quieren compensar la falta de informacién utilizando sus sentidos para

conocer mejor el producto” (Rocha, 2011, p. 40).

Sobre esta circunstancia, un estudio publicado en Journal of Consumer Research en
el afo 2009 propuso que el tacto aumenta la sensacion de pertenencia y la cantidad que el
consumidor esta dispuesto a pagar por un producto (Tribunal de Justicia Andino, Proceso
No. 242-1P, 2015). Todo esto de algiin modo corrobora que en el marketing el uso de texturas
en diversos escenarios es extremadamente recurrente aun cuando las mismas no han sido

constituidas legalmente como signos marcarios®.

Ya en el plano juridico, a la luz del pensamiento del Tribunal de Justicia Andino, el

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento expresamente reconocen

% Los investigadores en estrategias de mercadotecnia han comprendido el impacto que genera atraer los
sentidos en el comportamiento del consumidor. En lo que respecta al tacto, los estudios de la nueva rama
cientifica denominada “haptica”, la ciencia del tacto, guian los esfuerzos en este sentido (Tribunal de Justicia
Andino, Proceso No. 242-IP, 2015).
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la posibilidad de que un signo de mas de dos dimensiones pueda consolidarse como una
marca, tal es el caso de las marcas holograficas, tridimensionales, en movimiento y, por

supuesto, las de textura (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P, 2015).

Frente a esto, Vera (2017) manifiesta que estos instrumentos internacionales
constituyen “la fuente mediata mas fuerte para el caso de las marcas tactiles'®, pues a éste y
su Reglamento podemos recurrir para encontrar fundamentacion doctrinaria y jurisprudencial

en una eventual aceptacion de registro, por ello que el Tribunal de Justicia Andino lo hace”

(p. 109).

El signo tactil o de textura, en efecto, ha sido definido por La Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia (SIC, 2016) como aquella marca “constituida por una
superficie plasmada en un objeto, envase, envoltura o0 empaquetadura, que al ser percibida
por medio del sentido del tacto es capaz de distinguir un producto e informar acerca de su
origen empresarial” (R-34530-SIC, 2016, p. 2).

En cuanto a la posibilidad de su registro, la textura necesariamente debe estar dotada
de cierto grado de distintividad para que un consumidor promedio, incluso con los 0jos

cerrados, pudiese identificar el producto y la procedencia empresarial del mismo (SIC, 2016).

De igual forma, la textura no puede implicar ninguna funcionalidad o ventaja técnica,
ni hacer referencia directa a las caracteristicas esenciales de los productos que pretende
distinguir, so pena de incurrir en alguna causal de irregistrabilidad prevista en la norma (SIC,
2016).

Sobre estas cuestiones se hablara detenidamente en el siguiente punto. Por ahora
conviene subrayar que en el resumen del cuestionario del SCT (2010) se puede constatar que
no se formuld ni una sola pregunta expresa sobre el reconocimiento y registro de marcas
tactiles o de textura en los paises, por lo que podria ser admisible deducir que su aplicacion

y registro era considerablemente limitado en aquel tiempo.

100 Aunque es cierto que el Tratado de Singapur y su Reglamento son medios excepcionalmente Gtiles para los
signos no convencionales, es de trascendental importancia aclarar que estos no son los Unicos medios
disponibles pues el Sistema de Madrid (compuesto por el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid) también
prevé el reconocimiento y tratamiento juridico de algunas marcas no tradicionales.
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A pesar de la situacion antes descrita, el Directorio de la International Trademark
Association (INTA) posteriormente adoptd una resolucion favorable sobre la aprobacion,
reconocimiento, proteccion y registro de marcas tactiles, siempre que se cumplan los
requisitos dispuestos en la normativa'®® (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P,
2015).

Esto implica que, las sensaciones tactiles serian eventualmente susceptibles de
proteccion como marcas cuando sean lo suficientemente distintivas, dejando claramente
determinado que para alcanzar esta categoria se debe considerar, o bien que el signo sea
inherentemente distintivo o que su uso en el mercado le haya hecho acreedora de esa
distintividad de manera sobrevenida'®® (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P,
2015).

Ademas, la resolucion menciona que se debe elaborar un test de funcionalidad a fin
de evitar que el registro se torne en una real o eventual vulneracion a la libre competencia
(Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P, 2015).

La perspectiva actual es distinta a la observada en el cuestionario del SCT en su
décimo sexta sesién, toda vez en el Ecuador se ha registrado con éxito la marca tactil de la
conocida botella de whisky “Old Parr”, y, en Colombia el sistema SIPI de la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia indica que se han solicitado al menos
cinco registros de marcas tactiles'®® (Montezuma, 2018, p.26). Aquello solamente conlleva a
considerar que este tipo de signos han ido cobrando protagonismo e importancia con el

transcurso de los afos.
a) Distintividad.

En las llamadas marcas tactiles es la superficie lo que genera su reconocimiento y

proteccion juridica. No obstante, para ser objeto de tal reconocimiento y proteccion, aquella

101 Esta resolucién reconocié también que la funcién indicadora de origen empresarial puede ser cumplida
cabalmente a través del uso de las marcas de textura. Del mismo modo, se hizo hincapié sobre la falta de una
autoridad internacional relevante en |la materia (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015, parr.
56).

102 | 3 distintividad sobrevenida a partir de uso prolongado y constante es conocida en el contexto anglosajon
como secondary meaning (Sojo, 2016).

103 pe estas cinco solicitudes, tres de ellas se encuentran en etapa de estudio de fondo por parte de la
autoridad, una ha sido rechazada y otra ha sido registrada (Montezuma, 2018).
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superficie o textura debe servir para informar a los consumidores sobre la procedencia
empresarial del bien que pretende individualizar. La superficie, por tanto, tiene que resultar
ser arbitraria y particular en relacién con el producto que distingue para poder ser registrada

como signo marcario (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015).

Acerca del asunto de la distintividad en estas marcas, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el tantas veces citado Proceso No. 242-I1P del afio 2015, ha sefialado

sobre el tema lo siguiente:

El requisito de la distintividad de una marca téctil o de textura se cumple cuando se toma en
consideracion este doble aspecto:

1. Distintividad intrinseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite
sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que
pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el articulo 135 literal a) de
la Decision 486.

Distintividad extrinseca o en concreto, la cual ademés de exigir que el signo contenga
distintividad intrinseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio
de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el articulo 135 literal b) de la
normativa en mencion. (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P, 2015, parr. 83)

[~

En relacion a este criterio citado, el anélisis de la distintividad esta vinculado al tipo de
bien que identifica. Debido a esto, la autoridad encargada del ambito registral marcario debe,
en primera instancia, analizar si la marca solicitada posee aptitud distintiva en abstracto y, de
ser el caso, evaluar si tiene capacidad distintiva en concreto respecto de los bienes que

pretende individualizar.

Por otro lado, también es sumamente importarte conocer que, si bien el signo puede no
tener distintividad ab initio, la misma puede ser alcanzada mediante el uso constante en el
comercio, que es el supuesto de la distintividad adquirida (secondary meaning'%#), previsto
en el dltimo apartado del articulo 135 de la Decision 486. (Tribunal de Justicia Andino,
Proceso No. 242-1P, 2015, parr. 85).

El requisito estudiado, para el caso de estos signos marcarios no convencionales no

visibles, no se considera como un verdadero obstaculo para conseguir su registro puesto que,

104 para el profesor Thomas McCarthy (2010), la doctrina del secondary meaning (significado secundario) tiene
que ver con el reconocimiento del derecho sobre el efecto psicoldgico de los simbolos comerciales en la mente
del publico consumidor, efecto que es generado a partir de la exposicion reiterada de ciertos elementos del
producto.
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si la originalidad de la textura es alta, y la misma no produce ningun tipo de beneficio o plus
al bien, las posibilidades de conseguir la distintividad del signo -y por ende su registro- son
exponencialmente altas. Al contrario, si la textura no presenta un matiz original o da algin
tipo de ventaja técnica o funcional, las posibilidades de obtener el registro son practicamente

nulas (Montezuma, 2018).

Otra de las cuestiones inmersas en el requisito de distintividad que deben ser

inevitablemente abordadas son los factores del uso comun y la funcionalidad.

En este tema, el literal ¢) del articulo 135 de la Decision 486 establece como
prohibicion el registrar como una marca aquellos signos que consistan exclusivamente en
formas usuales o caracteristicas impuestas por la naturaleza o funcion del producto o servicio

determinado.

Para el caso de las marcas de textura, cuando un comprador esté frente a alguna forma
o textura usual'®, este no va relacionarlas con un bien determinado o con una procedencia
empresarial en particular, sino que lo hara con el género de aquel bien. De tal forma que el

requisito de distintividad del signo de ninguna forma puede cumplirse (Sojo, 2016).

Cuando se presente una solicitud de registro para un signo de esta naturaleza, la
autoridad competente debe analizar las formas y texturas que usualmente se emplean en el

medio comercial dependiendo de la clase bienes que identifique la marca (Sojo, 2016).

Cabe recalcar que existen circunstancias en las que a pesar de que una forma o textura
es considerada de uso general o comun en alguna clase de bienes especificos, en otra clase
totalmente distinta bien podria reputarse ajena al uso generalizado y cotidiano de aquel bien,
por lo que en principio podria obtenerse la distintividad buscadal® (Tribunal de Justicia
Andino, Proceso No. 242-1P, 2015).

105 | as texturas o formas usuales, en términos del Tribunal de la CAN, son aquellas que de manera frecuente
y ordinaria se emplean en el mercado en relacidon a determinada clase de productos. (Tribunal de Justicia
Andino, Proceso No. 242-IP, 2015, parr. 118).

106 En el Proceso No. 242-IP, 2015 se enuncian algunos ejemplos de esta situacidn, entre ellos estan: la textura
de terciopelo que cubre la superficie de una botella del vino Khvanchkara, una textura de cuero que envuelve
la superficie media de una botella de vino, un papel con textura de algodén” para productos de jabodn, entre
otros. (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-IP, 2015, parr. 59)

100



En conclusién, para que proceda el registro de una marca tactil, la textura no debe
presentar funcionalidad o ventaja técnica. Tampoco puede hacer referencia directa a las
caracteristicas elementales de los bienes que distingue (Sojo, 2016). Partiendo de esto, el
analisis del requisito de distintividad de este tipo de marcas debe ser realizado en el marco

de lo consagrado en el articulo 135 de la Decision 486 de la CAN.
b) Representacién gréfica.

Como en las demés marcas no tradicionales, el principal desafio que parece enfrentar
el registro de estos signos no convencionales no visibles es la necesidad de representar

gréficamente la marca.

Este requisito es aun requerido por mdltiples oficinas nacionales o regionales
encargadas del procedimiento de registro de marcas, sin embargo, es interesante que en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) dicho requisito no es en realidad obligatorio®” (Tribunal de Justicia
Andino, Proceso No. 242-1P, 2015, parr. 70).

Para el SCT (2008), la representacion grafica de un signo de esta naturaleza puede
darse “mediante una descripcion detallada de la marca por escrito del signo y una
representacion de la superficie consistente en una muestra realizada con arreglo al sistema de
braille” (p. 11).

Esto debe darse en conjunto de una indicacion o declaracion en relacién al tipo de
marca que se solicita registrar. Otra oportuna sugerencia formulada por SCT (2008) en su
decimonovena sesion, es que para el caso particular de este tipo de marcas, la oficina
encargada del registro podria exigir alguna forma de representacion grafica alternativa si los
elementos proporcionados no son suficientes para determinar la naturaleza y las

caracteristicas de la marca (SCT, 2008).

El Ecuador sobre este tema marcé un importante precedente a nivel regional -e incluso
a nivel mundial- al conceder el registro de una marca tactil por primera vez en Latinoamérica.

El caso se dio en el afio 2003 cuando la empresa Diageo Brands B.V. solicito ante el Instituto

107 Articulo No. 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
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Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (actual SENADI) el registro de la marca de producto
“Textura superficie OLD PARR”, misma que fue concedida el 27 de abril de 2004. El
solicitante en aquel caso present6 un arte en papel PMT 7x7 cm., asi como una descripcion

del signo propuesta de la siguiente manera:
La marca de fabrica solicitada consiste en una textura superficial dura craquelada arrugada,
es decir, estriada o rayada en forma de una aglomeracion de formas geométricas irregulares
que incluyen en su mayoria, pentagramas, romboides y sexagramas, cuyas paredes
compartidas miden de longitud entre 3 y 6 milimetros, de altura entre 0,08 y 0,5 milimetros
y de grosor entre 0,1 y 1 milimetro. Las paredes y las areas contenidas dentro de las paredes
son lisas. El material en el que se use esta textura normalmente serd vidrio. Se solicita y se
reserva el derecho de exclusividad sobre la marca, textura superficie “OLD PARR?”, en forma
conjunta o separada, como marca de fabrica para usarla en distinto tamafio, con combinacion

de colores, tanto sola 0 acompafiada de cualquier disefio, frase, signo o leyenda. (Tribunal de
Justicia Andino, Proceso No. 242-1P, 2015, pérr. 61).

Del péarrafo antes citado se desprende que la compafiia solicitante cumplié la
representacion grafica del signo mediante dos representaciones: 1) Un arte de la marca que
se solicita el registro; y, 2) Una descripcion pormenorizada del signo. Para la autoridad
ecuatoriana encargada del registro, tal manera de cumplir el requisito contemplado en la
normativa ecuatoriana resultaba adecuado por lo que era procedente el registro de dicho signo

marcario.

Paralelamente, después de un corto periodo de tiempo, en la Republica de Colombia
se intentd replicar el registro de esta misma marca ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, no obstante, en este caso la Direccion de Signos Distintivos de misma institucion
gubernamental decidio, mediante oficio, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina una Interpretacion Prejudicial tendiente a resolver la controversia originada en el

tramite de registro del signo marcario tactil°,

En tal situacion, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a traves de la
Interpretacion Prejudicial 242-1P, 2015, desarroll6 una serie de planteamientos relacionados
con las marcas tactiles, incluyendo entre otros puntos: su distintividad, sus causales de

irregistrabilidad, y, sobre todo, su representacion grafica. Sobre este Ultimo tema es

108 Como un dato interesante, la solicitud presentada para el registro del signo tactil ante la Superintendencia
de Industria y Comercio fue realizada de la misma manera en la que se dio en Ecuador, a pesar de ello, la
autoridad colombiana decidid elevar el asunto al conocimiento del organismo de justicia supranacional de la
CAN, esto dio como resultado un precedente importante a nivel regional que reafirma el hecho de que las
marcas no tradicionales no visibles deben ser una realidad en la sociedad.
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precisamente donde recae el mayor aporte del documento ya que el organismo consider6 que
este requisito debia ser interpretado de una manera amplia atendiendo a la naturaleza del
signo no convencional, pero conservando ciertos criterios que permitan obtener su
precision'® (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P, 2015).

En efecto, el Tribunal estimd conveniente que esta clase de marcas debe contar con
varias formas de representacion en aplicacién de métodos y modalidades distintas, ya que
mientras mas representaciones distintas de una marca de textura sean publicadas, se
comunicara con mayor precision lo reivindicado (Proceso No. 242-1P, 2015, parr. 98). Al
final el Tribunal concluyé que la representacion gréfica debia ser cumplida a través de dos
requisitos concurrentes: “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 Comunidad Andina, Proceso No. 242-1P, 2015, p. 38)

Con base en todo lo manifestado, es claro que el requisito de representacién grafica
para marcas de textura o tactiles, en la actualidad, tampoco figura como un mayor reto para
aquellos solicitantes que tengan la intencion de emprender un tramite de registro para este
tipo de marcas. Esta situacion de algin modo refleja el hecho de que las marcas de textura
han ido teniendo una acogida mayor en algunos paises suramericanos como Ecuador y

Colombia.

Se espera que en los proximos afios el numero de registros de marcas de textura sea
considerablemente mayor al del tiempo presente. Por tltimo, al igual en anteriores ocasiones,
se agregara un cuadro que contenga algunos ejemplos de registro de marcas tactiles para una

mayor apreciacion.

Ejemplos de marcas tactiles en Colombia y Estados Unidos.

Colombia. Estado Unidos.

-Titular: DIAGEO BRANDS B.V.
Internacional 33).

-Certificado No. 544828.

-Vigente hasta: 2026-06-02.

(Clase

-Owner: DIAGEO NORTH AMERICA INC.

-Registration date: September 5, 2006.
-Serial number: 7846822.
Registration number: 3137914.

105 Ao largo de las paginas del documento se puede vislumbrar la influencia del caso Sieckmann sobre algunas
de las mas importantes reflexiones y conclusiones a las que llega el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina en el Proceso estudiado.
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-Modo de representacion grafica: Descripcion del
signo + Fotografia en formato pdf.

-Description of mark + photo: The colors purple and
gold are claimed as a feature of the mark. Purple
appears in the overall coloring of the bag design and
gold appears in both the stitching and drawstring of the
bag. The mark consists of a three-dimensional design
of a purple cloth pouch bag with gold stitching and
drawstring®*°.

-Titular:  CARVAJAL PROPIEDADES E
INVERSIONES S.A. (Clase Internacional Niza
16).

-Certificado No. N/D. Solicitud No. 15034439.
-Vigente hasta: N/D.

-Estado: Bajo examen de fondo.

-Fecha de presentacion: 17-02-2015.

-Modo de representacion grafica: Descripcion +
Imagen.

La marca consiste en una superficie que tiene una
textura gruesa, aspera, resistente y rugosa que se
asemeja a la textura de la tela tipo jean y que se
usard como sustrato de encuadernacion de
diferentes productos de papeleria, generalmente
rectangulares. la superficie posee costuras de hilo
color amarillo o marrén, resaltando el pespunte
caracteristico de la marca, que bordea el contorno
rectangular del articulo sobre el cual se aplica. dicha

-Owner: LOUIS VUITTON MALLETIER
CORPORATION.

-Serial number: 75096435.

-Registration number: 2263903.

-Registration date: July 27, 1999.

-Description of mark: The mark consists of a distinctive
man-made textured pattern utilized as a surface feature
of applicant's variously configured products. The
pattern is displayed in contrasting shades of the same
color, the darker shade presented on the elevated
portion of the surface and the lighter shade serving as
the background or lower surface. The lining shown is a
feature of the mark and does not indicate specific color.
No claim is made to the broken lines which reflect the
positioning of the mark. The drawing shown in the
application depicts a change purse!.

110 “Descripcién de la marca + fotografia: los colores purpura y dorado se reivindican como una caracteristica
de la marca. El color purpura aparece en el color general del disefio de la bolsa y el dorado aparece tanto en
la costura como en el corddn de la bolsa. La marca consiste en un disefio tridimensional de una bolsa de tela
morada con costuras doradas y un corddn dorado.” (Trad. A.)

111 “Descripcidn de la marca: la marca consiste en un patrén de textura artificial y distintivo utilizado como
una caracteristica de la superficie de los varios productos configurados del aplicante. El patrdn es dispuesto
en sombras contrastantes del mismo color, el tono mds oscuro se presenta en la porcién mas elevada de la
superficie y el tono mas claro sirve como fondo o superficie inferior. El revestimiento que se muestra es una
caracteristica de la marca y no indica un color especifico. Ninguna reivindicacidn es realizada a las lineas
quebradas las cuales reflejan el posicionamiento de la marca. El dibujo mostrado en la solicitud refleja un
monedero de cambio.” (Trad. A.)
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costura y el sustrato que se asemeja a la textura tipo
tela de jean son percibidos al tacto.

Solicitante:  ANDUJAN  INTERNATIONAL
CORP. (Clase Internacional Niza 21).

-Certificado No. N/D. Solicitud No.
SD2016/0057246.

-Vigente hasta: N/D.

-Estado: Bajo examen de fondo.

-Fecha de presentacion: 23-12-2016.

-Modo de representacion grafica: Descripcion +
Imagen.

La marca consiste en una textura superficial rugosa,
surcada, en forma de trenzada rustica, que se
asemeja a la costura de un bordado, y que se usara
en desechables. La superficie posee unas texturas
que sobresalen y son percibidas al tacto.

-Owner: Fiskars Brands, Inc. CORPORATION.
-Serial number: 78768621.

-Registration number: 3250789.

-Registration date: June 12, 2007.

-Description of mark: Color is not claimed as a feature
of the mark. The mark consists of a textured
configuration of a knife handle. The portion of the knife
handle which comprises the mark is shown in solid
lines in the drawing. The matter shown in broken lines
in the drawing is not part of the mark. The dotted lines
merely show the position of the mark in the
configuration of the goods*!2,

-Titular:  PAPELES  PRIMAVERA SA.
(Clasificacion Internacional Niza 16)

Certificado No. N/D. Solicitud No.
SD2017/0010652.

-Vigente hasta: N/D.
-Estado: Bajo examen formal.
-Fecha de presentacién: 15-02-2017.

-Owner: EARL DIDIER DAGUENEAU LIMITED
LIABILITY COMPANY.

-Serial number: 77869459.

-Registration number: 3885070.

-Registration date: December 7, 2010.

-Description of mark: The color(s) yellow, orange,
brown is/are claimed as a feature of the mark. The

112 “Descripcion de la marca: el color no se reivindica como una caracteristica de la marca. La marca consiste
en una configuracion texturizada del mango de un cuchillo. La parte del mango del cuchillo la cual comprende
la marca es mostrada en lineas continuas en el dibujo. El material mostrado en lineas quebradas en el dibujo
no es parte de la marca. Las lineas punteadas simplemente muestran la posicién de la marca en la

configuracion de los productos.” (Trad. A.)
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-Modo de representacion gréfica: Descripcion +
Imagen.

Superficie que tiene una textura que asemeja una
tela tipo jean, la tela se caracteriza por permitir
apreciar con la vista y el tacto una textura horizontal
que se asemeja a vetas o canales que se ubican de
arriba abajo a lo largo de la superficie, la tela con
estas caracteristicas esta sujeta por adhesion a una
superficie rigida de cartdn, para encuadernacion y
productos de papeleria, que podra ser cuadrada o
rectangular, los bordes externos de la superficie a
manera de marco se distingue una costura que podra
ser del mismo color de la tela que recubre la
superficie o bien podra ser en un color diferente que
contraste con la tela.

mark consists of a piece of hard stone showing the
rough texture of the surface, the color yellow appears
on the upper left and middle right edges as well as in
the middle of the stone; the color orange appears on
the upper right segment and the color brown appears
in the crevices of the stone as well as on the bottom of
the rock!®3.

Fuentes:

Recuperado de: https://www.sic.gov.co/marcas

Cuadro 3: Ejemplos de registros de signos tactiles en Colombia y Estados Unidos.
Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. (s.f.). Sistema de Propiedad Industrial [SIPI]. Signos tactiles.

United States Patent and Trademark Office [UPSTO]. (2020). Trademark Electronic Search System [TESS]. Recuperado
de: http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4808:lw2rén.1.1

2.3.4. Marcas gustativas.

Finalmente, la marca gustativa es el Gltimo signo que se encuentra inmerso en la

categoria de marcas no tradicionales no visibles. Esta clase de marca tiene como protagonista

113 «

Descripcion de la marca: los colores amarillo, naranja, café son reivindicados como caracteristicas de la

marca. La marca consiste en una pieza de piedra dura que muestra la textura rugosa de la superficie, el color
amarillo aparece en los bordes superiores izquierdos, medios y derechos, asi como en el medio de la piedra;
el color naranja aparece en el segmento superior derecho y el color café aparece en las grietas de la piedra,

asi como en el fondo de laroca.” (Trad. A.)
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el sentido del gusto que, de acuerdo a la Real Academia Espariola (s.f.) es el “sentido corporal

con el que se perciben sustancias quimicas disueltas, como las de los alimentos”,

Estas marcas, por lo expuesto, consisten en la utilizacion de distintos sabores a fin de
que el pablico consumidor identifique y asocie bienes especificos y su correspondiente

procedencia empresarial con respecto a otros similares.

Este tipo de marcas sensoriales tan caracteristicas son en extremo escasas y existen
muy pocos casos en los que se ha planteado solicitudes para intentar registrar estos signos. A
tal punto ha llegado la situacién descrita que el propio SCT (2010) en su cuestionario ha

prescindido totalmente de incluir alguna mencidn especifica sobre estas marcas.

Esto, de algin modo, dificulta el poder analizar la situacion real sobre el
reconocimiento y aceptacion de las marcas gustativas en el ambito internacional'!®. Pese a
ello, con claridad meridiana se observa que la gran mayoria de paises no reconoce la
posibilidad de registrar un sabor como marca debido a una serie de consideraciones que giran

en torno a los requisitos de distintividad y representacion grafica de las mismas.

Se debe indicar que la dificultad practica sobre el empleo de estos signos no se ve
limitada por el factor juridico, sino que se remite al hecho de que el gusto es un sentido muy

poco desarrollado en las personas (Manrique, 2015).

Sobre el tema, la referida autora indica que los humanos solo pueden diferenciar este
sentido a partir de pocos matices muy puntuales, siendo estos: lo amargo, dulce, salado y
acido (Manrique, 2015, p. 29). Esto conlleva a que los casos en los que puedan ser aplicadas

esta clase de marcas sean probablemente muy reducidos.

Se podria llegar a pensar que estos signos, al guardar ciertas similitudes con los signos

olfativos, pueden ser igualmente aceptados a aquellos, sin embargo, las circunstancias son

114 Real Academia Espafiola. (s.f.). Diccionario de la Lengua Espafiola. Definicién de gusto. Edicién del
Tricentenario. Actualizacién 2019. Recuperado de: https://dle.rae.es/gusto.

115 A pesar que no existen muchos datos acerca de las marcas gustativas en el mundo es importante mencionar
que las mismas pueden incluso podian llegar a ser registradas como marcas comunitarias en la UE. Esto fue
posible desde el afio 1996 cuando la Oficina de Armonizacién en el Mercado Interno comenzé a aceptar
solicitudes de registro para marcas gustativas a partir de la entrada en vigencia del Reglamento 40/94 de la
Comunidad Europea (Zmejauskaité, 2013).
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otras pues en la préctica inicamente se ha constatado la presentacion de once solicitudes*®

117 Dos de estos

para el registro de marcas gustativas y tan solo una de ellas ha sido aceptada

casos son citados por la WIPO (2009) en el titulo “Smell, Sound and Taste — Getting a Sense

of Non-Traditional Marks!'®”, y son expuestos de la siguiente manera:
OHIM rejected the pharmaceutical company Eli Lilly’s attempt to register the taste of
artificial strawberries noting in its decision in case R 120/2001-2, “Any manufacturer... is
entitled to add the flavor of artificial strawberries to those products for the purpose of
disguising any unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of
making them pleasant to taste... Moreover, the taste is unlikely to be perceived by consumers
as a trademark; they are far more likely to assume that it is intended to disguise the unpleasant
taste of the product...”. A similar attempt by N.V. Organon to register an orange flavor for
pharmaceuticals was rejected by the USPTO. As the Trademark Trials and Appeals Court

pointed out, it is difficult to define how taste can act as a trademark when consumers only
taste goods after purchase!*®. [WIPQ], 1/2009, p. 1)

De la resefia de la Organizacién Mundial se observa que, en el primer caso, la
autoridad concluy6 que cualquier fabricante tiene derecho a agregar el sabor de fresas
artificiales a sus productos con el propdésito de disfrazar cualquier sabor desagradable o

simplemente con el fin de hacerlos més placenteros al ser probados o saboreados.

En este sentido, se establecio que es poco probable que un sabor sea percibido como
una marca de producto por parte de los consumidores; mas bien estos considerarian que
aquello es un intento de disimular el sabor desagradable del bien. En efecto, por estas y otras
consideraciones, el organismo determind que el signo carecia del factor distintivo debido a

que, en relacion a productos del sector farmacéutico, el sabor a fresa es frecuentemente

118 De |as 11 solicitudes planteadas en el mundo, nueve se presentaron en los Estados Unidos, una en La Unidn
de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), y una en un pais perteneciente a la Unién Europea (Francia).
117 a Oficina del Benelux fue la Unica entidad que ha admitido el registro de este tipo de marca. EI SCT (2006)
menciona que esta marca gustativa (No. 0625971) consistia en el sabor a regaliz aplicado a productos de la
Clase Internacional Niza 16. Para mas datos sobre este registro véase: https://www.boip.int/en/trademarks-
register

118 “0|fato, oido y gusto — Adquiriendo un sentido de las marcas no tradicionales.” (Trad. A.)

119 “| 3 OHIM rechazé el intento de la compafiia farmacéutica Eli Lilly de registrar el sabor de fresa artificial
explicando en su decisidn in case R 120/2001-2, “Cualquier fabricante... tiene derecho de afiadir el sabor de
fresas artificiales a aquellos productos con el propésito de disimular cualquier sabor desagradable que puedan
tener o por el simple propdsito de hacerlos al probarlos... Ademas, es poco probable que el sabor sea percibido
por los consumidores como una marca; ellos son mas propensos a asumir que aquello es un intento de
disfrazar el sabor desagradable del producto...”. La USPTO rechazé un intento similar de la compaiiia N.V.
Organon para registrar el sabor a naranja en farmacos. Tal como el sefial6 el Tribunal de Juicios y Apelaciones
de Marcas, es dificil definir como el sabor puede actuar como una marca cuando los consumidores solo
prueban los productos después de su compra.” (Trad. A.)
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utilizado como saborizante en tal medio comercial, por lo que es improcedente que se otorgue

un derecho de exclusiva sobre este?,

Con respecto al segundo caso, los motivos de denegatoria de la solicitud fueron
similares a los dispuestos en el anterior asunto, pues el primer argumento versé sobre el hecho
de que la marca que pretendia registrarse no identificaba ni distinguia los bienes del
solicitante con los de otros y, por lo tanto, no actuaba como una valida fuente de
identificacion.

El segundo punto, por otro lado, fue precisamente que la marca solicitada presentaba

y aportaba un elemento funcional al producto!?!

. Al parecer, la principal dificultad que
impide el registro de estos signos es, a contrario sensu, el requisito de distintividad y no su
representacion grafica como sucede en los demés casos de signos no tradicionales no visibles.

Esta situacién sera descrita concretamente en los siguientes apartados.
a) Distintividad.

La principal discusion que existe al momento de referirse a marcas gustativas es que
si estas pueden ser -0 llegar a ser- distintivas. Desde este punto, tomando en consideracién
que el criterio basico para identificar los signos marcarios que son aptos para el registro es el
caracter distintivo, si los sabores carecen de aquel, en ningun escenario seria posible la

concesion de su registro como marcas.

A la perspectiva de numerosos textos normativos, un sabor es un signo que tiene el
potencial de ser incluido en la definicidén de una marca, pues, pese a que no se los reconoce
explicitamente, la redaccion numerus apertus de dichos textos deja abierta la posibilidad de

que otros signos no comprendidos en la lista puedan ser registrados como marcas.

120 Otro de los argumentos que sirvieron como base para la denegatoria del registro fue que no se cumplié el
requisito de representacion grafica pues la descripcidn del sabor no resultaba suficientemente clara ni precisa.
Para mayor informacion véase: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
2003. Decision of the Second Board of Appeal. In Case R 120/2001-2. Disponible en:
https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf

121 Muchas de las cuestiones desarrolladas en este caso (como por ejemplo la distintividad y la doctrina de la
funcionalidad en marcas gustativas) son idénticas a las expuestas en el Asunto R 120/2001-2 antes
mencionado. Para mas informacidn sobre el caso véase: Trademark Trial and Appeal Board [TTBA]. 2006. In
re N.V. Organon, 76467774. Disponible en: https://trademarks.lexroll.com/2016/10/28/in-re-n-v-organon-
76467774-ttab-12-7-2005/
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Pese a su capacidad juridica de registro, los requisitos inherentes a todos los signos
marcarios implican una considerable dificultad de cumplimiento para este tipo marcario en
particular. En tal situacion, el requisito de distintividad se ha configurado como el mayor

inconveniente que impide dar paso al registro de esta clase de marcas.

Esto, segin Liévano (2011) se debe a que “un sabor no tiene la capacidad inherente
de hacer distintivo un producto en el mercado en razén de que no le permite al consumidor

asociarlo con su origen empresarial” (p. 22).

Pese a que muchos doctrinarios se oponen a considerar que los sabores pueden llegar
a ser una marca, algunos otros autores, tales como Bassino y Jiménez (2016), piensan que
puede cumplirse este requisito cuando “exista independencia entre el sabor y el producto o
sus caracteristicas; es decir, que el sabor en si mismo no describa una de las cualidades del

producto en cuestion, ni exprese la naturaleza del mismo” (pp. 234-235).

En relacion a esto, “la distintividad debe ser evaluada considerando al elemento
gustativo como una parte intrinseca del producto, pero no como una de sus cualidades o
caracteristicas, sino unicamente como un elemento adicional distintivo del mismo” (Bassino

y Jiménez, 2016, p. 235).

De aquello se infiere que el sabor no puede provenir o ser originario de la naturaleza
misma del producto, sino que se tiene que ser ajeno a los sabores usualmente asociados con

ciertos productos de una misma categoria de la Clasificacién Internacional Niza.

Bajo otra perspectiva, si bien Liévano (2011) ha expuesto que los sabores no poseen
distintividad intrinseca, este requisito eventualmente podria ser conseguido a través de dos

formas, las cuales son:

(1.) Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una
sola marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de distintividad.
En este caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que
habitualmente tienen los productos de la misma categoria en el mercado. (2.) Que el sabor
del producto adquiera distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, [mediante] de
la configuracion del significado secundario, por medio de su uso prolongado e ininterrumpido
en el mercado. Es evidente que en este supuesto también se exige que el sabor del producto
sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma
categoria en el mercado. (Liévano, 2011, p. 22)
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Resumiendo lo expuesto en estos ultimos parrafos, se puede establecer que la
distintividad en marcas gustativas no se cumple cuando se trata de: i) sabores que en si
mismos resulten naturales para el producto; ii) sabores genéricos, comunes o descriptivos'?;
y, iii) sabores que otorgan una funcion o ventaja al producto sobre el que recaen. Al contrario,
si el signo es totalmente novedoso y estd acompafiado de otros elementos (tales como

palabras, letras, signos u otros) podria cumplirse satisfactoriamente la distintividad requerida.

Ademas, la doctrina del secondary meaning, puede ser igualmente aplicable para el
caso de marcas gustativas, si estas carecen de una distintividad ab initio, tal como sucede en
los demas tipos de marcas no tradicionales no visibles, y, si el sabor es dispuesto en productos
gue generalmente no conllevan un sabor, la probabilidad de ser reputados como distintivos

es marcadamente mayor.

Como una reflexion final se debe tener en cuenta que, las empresas o personas, al
momento de intentar promocionar o publicitar este tipo de signo con su respectivo producto,
se van a encontrar frente a una situacion muy compleja a la par que delicada, pues la marca
estrictamente puede ser percibida y distinguida Gnicamente a través de su degustacion o cata,
en tal supuesto posiblemente muy pocas personas estarian dispuestas a probar el sabor en el

producto cuando otros ya lo han hecho previamente.

La solucion, en todo caso, seria que el ofertante proporcione una multiplicidad de
muestras a los consumidores, no obstante, el costo de aquello podria resultar muy elevado y

pocos serian capaces de cubrir sus costos.
b) Representacion gréfica.

Aunque en los primeros casos de solicitudes de registro de marcas gustativas el
cumplimiento del requisito de representacion grafica fue una de las causas para denegar
dichas solicitudes, el SCT (2008) después de algunos afios sugirio que el solicitante de marcas
gustativas debe presentar una representacion que contenga dos elementos: 1) una indicacién
en la solicitud sobre el tipo marca no tradicional que pretende registrar; y, 2) una descripcion

escrita en donde consten las caracteristicas del olor. Se afiade ademas que, las oficinas

122 En esta categoria también se encuentran comprendidos aquellos sabores que, por su naturaleza y
condicion, deben o pueden ser necesariamente empleados en determinado sector comercial y su utilizacion
debe estar a libre disposicion para todos los competidores (principio de disponibilidad).
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podrian exigir, en el curso del examen, la presentacién de un espécimen del producto al que

se le ha aplicado la marca objeto de la solicitud (SCT, 2008, p. 11).

Sobre esta Ultima idea cabe aclarar que, al contemplar la naturaleza de las marcas
gustativas, puede aducirse que estas solamente pueden ser aplicadas para distinguir bienes y
no servicios, pues como tal quedo sentado en el caso de la USPTO mencionado al inicio de
esta seccion, los consumidores podrian percibir el sabor en un producto Unicamente

probandolo y esto sera una vez que se haya adquirido o comprado el mismo.

Respecto del modo de representacion propuesto, es claro que aquel sigue los
lineamientos dispuestos para el registro de marcas olfativas por lo que aquellas objeciones
que se han realizado sobre los signos olfativos son también aplicables al caso de registro de

marcas gustativas.

La situacion de la representacion gréfica de las marcas gustativas no deja de ser
problematica dado que los sabores llegan a cambian con el tiempo y no se los puede describir
de una manera determinada ni precisa (Montezuma, 2018). Esto contraviene directamente a
los postulados del caso Sieckmann, lo cual ahonda la problematica en torno al registro de

estas marcas.

En la actualidad no existen marcas gustativas vigentes e incluso las solicitudes
presentadas son excepcionales. De acuerdo con las razones expuestas, aunque esta clase de
marca sea abstractamente posible en algunas legislaciones del mundo, en la practica el poder
lograr su distintividad y representacion grafica es una labor sumamente compleja, por lo que

las posibilidades de obtener un registro exitoso sobre estas marcas son muy remotas.

Tal como realizé en todos los apartados alusivos a los signos no convencionales no
visibles, en necesario mencionar algunos ejemplos de registros exitosos sobre el signo
estudiado, no obstante, en vista de las circunstancias que giran en torno a las marcas
gustativas, se indicara el Unico caso en el que un sabor fue registrado en Europa y se sugerira

un posible ejemplo en el cual un sabor podria ser registrado como marca en la actualidad.

Ejemplos de marcas gustativas.

La marca gustativa en cuestion fue registrada en la
Oficina del Benelux.
Numero de registro: 0625971.

Un ejemplo posible que no ha sido siquiera
contemplado en la actualidad, sin embargo, sus
posibilidades y ventajas son algo que debe ser
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Numero, fecha y tiempo de presentacién: 0900342/
03-09-1997, 10.00.

Fecha de expiracion: 03-09-2007.

Nombre del titular: Maurice H.A.G. Kotte.
Denominacion de la marca: De saak van DROP. (El
sabor de DROP).

Clase Internacional NIZA: 16. Papel, carton y
productos hechos de estos materiales, no incluidos
en otras clases; impresos; encuadernadores; fotos;
papeleria; adhesivos para la oficina o el hogar;
material para artistas; cepillos maquinas de escribir
y articulos de oficina (excepto muebles); material
de instruccién y ensefianza (excepto aparatos);
materiales plasticos para embalaje, no incluidos en
otras clases; jugando a las cartas; letras de imprenta;
clichés.

Representacion del signo: Descripcion. La marca
consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos
de la clase 16.

Fecha de publicacion: 01-10-1998.

Status: Marca caducada.

necesariamente considerado. Se trata pues, de colocar
una marca de sabor sobre la boquilla de instrumentos
de viento (clarinetes, flautas, flautines, trombones,
saxofones, etc.).

Imaginen a un saxofonista de una reconocida
filarmonica que, durante un concierto, puede percibir el
sabor a cereza, chocolate, o incluso cerveza a través de
su saxofon mientras lo esta tocando.

Esta marca claramente es algo nunca antes visto y el
modo en el cual se cumple la distintividad de la marca
es notorio pues ningun producto de esta indole presenta
estas caracteristicas.

Cuadro 4: Ejemplos de marcas gustativas.
Fuentes:

Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas [SCT]. 2006.
Nuevos Tipos de Marcas. Recuperado de: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct 16/sct 16 2.pdf

Benelux Office for Intellectual Property
https://www.boip.int/en/trademarks-register.

[BOIP].

Trademarks register search. Recuperado de:

2.4. Reflexiones.

Como se ha visto a lo largo de estas Gltimas paginas, las marcas no tradicionales cada

vez ganan un mayor acogimiento con el simple devenir del tiempo. Esto se debe al progresivo

reforzamiento de su proteccion juridica a nivel internacional y al incremento de su relevancia

econodmica en el sistema de comercio.

Bajo esta premisa, es sostenible sefialar que los signos no tradicionales no visibles

son una innegable realidad, y, aunque en la actualidad las marcas denominativas, figurativas

y mixtas son aquellas que predominan en la sociedad, no puede descartarse el hecho de que

en el futuro las marcas no convencionales (visibles y no visibles) probablemente Ileguen a

tal nivel que igualen -o incluso superen- a los signos tradicionales.
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Es por estos motivos que obligatoriamente nace la necesidad de ampliar el campo de
conocimiento y estudio acerca de esta “nueva” clase de signos marcarios. Su importancia es

irrefutable y su potencial -como se ha apreciado- extremadamente alto.

En la situacion contemporéanea, los signos tradicionales han ido perdiendo cierta
acogida debido a su vasta cantidad y a la carencia de elementos Ilamativos o innovadores.
Con esto no se pretende expresar que los signos nominativos, figurativos 0 mixtos no sean
necesarios en la sociedad, tan solo se reflexiona que, al existir un mercado atiborrado de los
mismos, pocos de los signos tradicionales emergentes podran ser exitosos en el comercio y

cumplir los fines para los que fueron idealizados.

Frente a esta circunstancia, las marcas no convencionales no visibles pueden ser una
respuesta apta para las exigencias de los consumidores del mundo actual. Este no es un
planteamiento improvisado carente de fundamentos pues existe una profusa lista de estudios
y experimentos alrededor del mundo que avalan la eficiencia y utilidad del empleo de los
distintos sentidos (oido, olfato, gusto y tacto) en el circuito comercial para multiples
propositos'?®, entre ellos, claramente su uso como signos marcarios, tal como se ha

comprobado a lo largo de este capitulo.

Si bien existen diversos casos en las que las marcas no tradicionales han logrado
obtener su registro, la tecnologia disponible tiene un rol determinante sobre este asunto. En
efecto, no es una coincidencia que las marcas sonoras y tactiles sean objeto de mas registros
en comparacion a las marcas olfativas y gustativas!?, pues la tecnologia actual permite que

su almacenamiento y difusion sea un tema relativamente simple y accesible.

Pese a que la normativa, jurisprudencia y doctrina han brindado multiples formas de
sortear las adversidades que se pudieren presentar en el registro de estos signos,

123 A titulo de ejemplo, un estudio realizado en 1999 por la Universidad de Rockefeller en Nueva York reveld
lo siguiente: [...] el ser humano recuerda el 35 % de lo que huele, comparado con el 5 % de lo que ve, el 2 %
de lo que oye y el 1 % de lo que toca. Ademas, la memoria humana puede retener hasta 10.000 aromas
distintos, mientras que solo reconoce 200 colores, segun averiguaron Richard Axel y Linda Buck, coganadores
del Premio Nobel de Medicina en 2004. (Knowledge Wharton, 2007) (citado por Barrios, 2017, p. 111)

124 Como un aporte adicional sobre el tema, con base en todos los documentos revisados para la elaboracién
de la presente investigacion se puede llegar a establecer una aproximacién referencial sobre la probabilidad
de registro de un signo no tradicional no visible dependiendo de su naturaleza. En este sentido, el primer lugar
es ocupado por las marcas sonoras (altas probabilidades), seguido por las marcas tactiles (probabilidades
medias), marcas olfativas (pocas probabilidades) y marcas gustativas (muy pocas probabilidades).
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lamentablemente ninguna de ellas ha dado una respuesta definitiva para el registro de signos

olfativos y gustativos especificamente.

Esto no significa que deba considerarse que las marcas olfativas y gustativas deban
ser excluidas de la proteccién juridica otorgada a los demas signos marcarios, pues las
mismas recaen en un derecho elemental de las personas: el derecho a la propiedad'?®. Por
este motivo los esfuerzos de la academia deben ser direccionados a tratar estos aspectos tan

importantes.

Tal como se ha podido observar, a través de estas paginas que conforman el presente
Capitulo se ha procurado exponer de manera clara las particularidades que presentan estos
signos; sus problematicas y soluciones, e incluso algunos ejemplos concretos acerca de su
adopcidn en la realidad econémicay juridica de la sociedad a nivel general. Por consiguiente,
en el siguiente Capitulo se buscard determinar cual es la situacion actual en lo que respecta

al registro de esta clase de marcas en Colombia, Estados Unidos y la Union Europea.

125 Este derecho es reconocido en los articulos 66 y 321 de la Constitucidn de la Republica del Ecuador y en
numerosos Instrumentos Internacionales ratificados por el estado ecuatoriano.
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Capitulo 3: Practica registral actual de marcas no tradicionales no visibles y
estadisticas.

Una vez analizadas las primordiales caracteristicas, rasgos, requisitos y algunas de las
principales problemaéticas -y soluciones- que involucran a los signos marcarios “no
tradicionales no visibles”, resulta inevitable pretender examinar su incidencia en las oficinas
competentes en materia de propiedad intelectual encargadas de llevar a cabo su

procedimiento registral.

Con este antecedente, este tercer Capitulo versara exclusivamente sobre la exposicion
del estado del arte de los signos no convencionales no visibles en Colombia, Estados Unidos
y la Uni6n Europea. Acorde a esta premisa, las siguientes paginas procuraran aportar al lector
los insumos coetaneos mas sustanciales referentes a la normativa aplicable y practica registral
de las entidades aludidas para el caso de aquellas marcas de naturaleza no tradicional no

visible.

Lastimosamente el estudio del contexto marcario ecuatoriano no ofrece los datos
necesarios para poder llevar a cabo un desarrollo idéneo y prolijo sobre este tema, sin
embargo, el proposito del presente Capitulo estd también orientado -en gran medida- a
proveer lineamientos claros y precisos que contribuyan a mejorar la concepcion y aplicacién
de las instituciones y figuras juridicas vigentes en el Ecuador para brindar una adecuada
proteccion a esta clase de marcas. Sobre estos asuntos especificos, la cuarta y Gltima parte

del presente trabajo de investigacion se ocupara de desarrollarlos.
3.1. Colombia.

En el contexto latinoamericano, Colombia se ha consolidado como un importante
precursor en el desarrollo doctrinario sobre el analisis de las marcas no tradicionales no
visibles, esto considerando que, a nivel mundial, pocos han sido los autores que han optado

por profundizar sobre esta materia tan especifica'?.

Tales aportes académicos, de algin modo, han despertado un notable interés en la

sociedad sobre la posibilidad de registro de este tipo de signos, por ello no es de extrafiarse

126 Algunos de estos autores son: Liévano Mejia José con el documento “Aproximacién a las Marcas No
Tradicionales” (2011), Juan Castro Garcia y su obra “Las Marcas No Tradicionales” (2012) o José Avila con el
titulo “Reconocimiento de nuevas marcas o no tradicionales: Tipologias, retos y desafios” (2016).
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que en la Republica de Colombia se observe un incremento paulatino de solicitudes de
registro de signos no tradicionales (visibles y no visibles) presentadas ante la

Superintendencia de Industria y de Comercio (SIC) durante los tltimos afios.
3.1.1. Regulacion juridica sobre marcas no tradicionales.

En el campo regulatorio normativo de signos distintivos, La Republica de Colombia
primordialmente se atiene a lo dispuesto por la normativa supranacional andina pues, al igual
que los paises de Ecuador, Per(y Bolivia, forma parte de la Comunidad Andina. Esto implica
que el tratamiento juridico de las marcas no convencionales esté previsto en la Decision
486%" a partir del articulo 134.

Con respecto a la posibilidad del registro de las marcas no convencionales
especificamente, vale mencionar que el articulo 134 de la Decision 486 propone una lista no

taxativa de aquellos signos que pueden ser registrados como una marca.

Este articulo aludido reconoce expresamente la posibilidad de que, practicamente,
cualquier signo que sea apto para: i) distinguir bienes y servicios; v, ii) ser susceptible de
representacion grafica, pueda ser constituido como un signo marcario. Aquello incluye
evidentemente a los sonidos, olores, texturas y sabores!? tal como ha quedado sentado a lo

largo del presente documento.

Paralelamente a la Decision 486 de la CAN, otra fuente normativa de indole
internacional que resulta igualmente aplicable al caso de signos no convencionales es el
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Este instrumento internacional es un anexo del Acuerdo por el cual se establece la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC) en 1994,

127 |a Decisién 486 es la principal fuente legal en Colombia para temas relacionados con la propiedad
industrial, y esta vigente desde el afio 2000 al sustituir a la Decisién 344 del afio 94. Esta normativa fue
expedida con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC. Es por este motivo que la Decisidon
486 introdujo varias figuras que estaban excluidas en Decision 344, como por ejemplo las acciones por
infraccion de derechos, nombres comerciales, entre otras mas (Sojo, 2016).

128 5j bien esta claro que los sonidos, olores y las texturas son expresamente reconocidos en el articulo 134 de
la Decisién, de la misma redaccidn de la norma se entiende que los sabores pueden estar incluidos en la
definicion de marca si estos cumplen con los requisitos de distintividad y representacion grafica.
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Los ADPIC son de una trascendencia singular en Latinoamérica, pues es en este
documento donde se habla por primera vez de los derechos de Propiedad Intelectual en un

acuerdo de comercio internacional*?® (Sojo, 2016).

De modo general, este Acuerdo busca garantizar principios minimos de Propiedad
Intelectual, asi como mecanismos que permitan su proteccion eficaz en los paises miembros
de la OMC (Sojo, 2016). Sobre la proteccion de los signos marcarios en este instrumento, de
forma semejante a la Decision 486, el Acuerdo ADPIC contempla el hecho de que cualquier
signo (o combinacién de signos) que sea capaz de distinguir bienes o servicios de las
empresas puede reputarse como una marca, sin embargo, curiosamente omite realizar una
mencién expresa sobre el requisito de representacion grafica de estos signos (Articulo 15,
ADPIC).

Si bien el Acuerdo ADPIC ha sido de gran importancia en el panorama econémico y
comercial internacional, para la situacion concreta del registro de signos no convencionales,
El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas del afio 2006 y su Reglamento son tal
vez los instrumentos internacionales de mayor trascendencia al momento de emprender la
solicitud de registro de estos signos. Este Tratado y su Reglamento establecen algunos
criterios puntuales sobre el procedimiento de registro de tales signos y su debida

representacion.

En este aspecto, estos instrumentos ofrecen un marco normativo multilateral que
define lineamientos claros y preciso sobre el modo de cémo deben llevarse a cabo las
presentaciones de solicitudes de registro en este tipo de marcas. Al ser tan trascendental la
adopcion de estas herramientas normativas en el plano internacional es obligatorio exhibir

qué es lo que dispone su articulado para el tratamiento registral de los signos no visibles:

Regla 3 Detalles relativos a la solicitud

9) [Marca sonora] Cuando la solicitud contenga una declaracion en el sentido de que la marca
es una marca sonora, la representacion de la marca consistira, a eleccion de la Oficina, en su

129 Segiin el Acuerdo ADPIC: “La proteccidn y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan
contribuir a la promocion de la innovacion tecnolégica y a la transferencia y difusion de la tecnologia, en
beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnoldgicos y de modo que
favorezcan el bienestar social y econédmico y el equilibrio de derechos y obligaciones”. (Acuerdo ADPIC, 1994,
articulo No. 7)
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notacion en un pentagrama, o en una descripcién del sonido que constituye la marca, o en una
grabacion analégica 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 o mas
representaciones de la marca, una indicacion del tipo de marca y detalles relativos a la marca,
segun lo disponga la legislacion de esa Parte Contratante. (Reglamento del Tratado de
Singapur, 2006, Regla 3, Numerales 9 y 10)

Sobre estos planteamientos se deben hacer algunas precisiones. Primero, de la norma
citada se desprende que los signos sonoros ahora tienen un procedimiento categdrico para su
registro. Este procedimiento conlleva inicialmente una declaracion de que el signo solicitado
es un sonido y su representacion puede consistir en una notacién musical (con un
pentagrama), una descripcion del sonido, una grabacion del mismo o la combinacion de todas

estas.

Segundo, en cuanto al registro de los demas signos no convencionales no visibles la
norma ha decidido establecer criterios aparentemente homogéneos para el tratamiento de las
solicitudes de registro de olores, sabores y texturas. Conforme a aquello, el Reglamento
menciona que cuando la solicitud verse sobre alguno de estos signos el aplicante debera: i)
declarar que el signo que ha de registrarse consiste en un signo no visible (olor, sabor,
textura), ii) representar el signo segun los requerimientos que la legislacion doméstica de
cada Estado prevea para tal efecto. Esta representacion podria ser realizada en mas de una

forma y puede incluir una indicacion del tipo de la marca y sus respectivos detalles.

Tercero, el numeral 9 de la Regla 3 del Reglamento explicitamente genera un estandar
vinculante para el registro de marcas auditivas, no obstante, para el caso de los signos no
visibles restantes, el numeral 10 de la misma norma resulta facultativo pues se limita a dejar

al libre albedrio de los Estados Parte la regulacién para el registro de estas marcas.

En tal contexto, si una legislacion de determinado territorio nada menciona acerca de
las formas de representacion de los olores, sabores o texturas para su registro, tal disposicion

del Reglamento se vuelve inoperante.
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Lamentablemente Colombia, al igual que otros paises latinoamericanos como

Ecuador®®

, no forman parte de este Tratado, no obstante, este documento ha sido una
importante fuente referencial en los procesos sometidos al conocimiento del Tribunal de
Justicia Andino'® y al momento de reglamentar la mencionada Decision 486 de la CAN

(Sojo, 2016, p. 19).

Por ultimo, vale sefialar también que los diversos lineamientos de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual gestionados a través de multiples recursos**? (tratados
internacionales, documentos oficiales, estadisticas, publicaciones, base de datos, etc.) son
herramientas de axiomatica repercusion en la realidad juridica del estado colombiano para la

regulacién juridica de los signos no tradicionales.

Todos estos lineamientos, en conjunto con el Protocolo de Madrid*®®, han aportado
en gran medida al avance y progreso de esta tipologia marcaria en los diversos estados que

forman parte de la OMPI, tal como ha sucedido en el caso de la nacién colombiana.
3.1.2. Estadisticas sobre el registro de signos no tradicionales no visibles.

Recientemente se ha visto como los distintos empresarios del mundo se valen cada
vez mas de sonidos, olores, sabores y texturas para identificar sus bienes o servicios y para

destacarse de la competencia.

La Republica de Colombia no ha sido ajena a tal situacion pues en los Gltimos afios
se ha notado un importante incremento en el interés de los empresarios por registrar aquellos

signos marcarios no convencionales visibles y no visibles.

130 | 3 lista completa de los paises que han ratificado el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas se
encuentra disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty id=30

131 E| Proceso 242-IP del afio 2015 es uno de los varios ejemplos en los cudles el propio Tribunal de Justicia
trae a colacidn algunas cuestiones previstas en el Tratado de Singapur y su Reglamento.

132 para mayor informacién sobre estos recursos mencionados véase: https://www.wipo.int/portal/es/.

133 Este Protocolo es un tratado internacional que establece una via alternativa de presentacién de una
solicitud de registro de marca en varias jurisdicciones o paises mediante una Unica solicitud. Esta herramienta
ofrece algunas flexibilidades a los solicitantes de registro de marcas en lo relacionado al tramite de registro.
En Colombia, el Protocolo de Madrid entrd en vigencia en el afio 2012 (SIC, 2013).
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Acorde a esta ldgica, los datos de la Superintendencia de Industria y Comerio (SIC)
a través del sistema SIPI, indican que en Colombia se han presentado un total de 1905
solicitudes de registro de signos no tradicionales visibles y no visibles hasta la presente fecha.

De estas 1905 solicitudes presentadas, 1752 son de signos no tradicionales visibles y
las otras 153 corresponden a signos no tradicionales no visibles.

A continuacion, se detallard cada una de estas cifras dependiendo la clase de signo
del que se trate la solicitud planteada.

Signos no tradicionales visibles solicitados ante la SIC.

Marcas 3D. [N
Marcas de color. I

Marcas tridimensionales mixtas.

Marcas animadas. |

Marcas de posicién. |

Marcas gestuales.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Cuadro Estadistico No. 1: Signos no tradicionales visibles solicitados ante la SIC.
Elaboracién propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y de Comercio. Disponible en:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637265494094261352

El cuadro incorporado muestra que las 1752 solicitudes de registro de signos no
convencionales visibles se dividen de la siguiente forma: 1515 solicitudes para marcas 3D,
132 para marcas de color, 69 para marcas tridimensionales mixtas, 20 para marcas animadas,

13 para marcas de posicion y 3 para marcas gestuales.

Por otra parte, sobre los signos de naturaleza no tradicional que no son visualmente

perceptibles, las 153 solicitudes se conforman de la siguiente manera:
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Signos no tradicionales no visibles solicitados ante la SIC.

Marcas sonoras.

Marcas tactiles o de textura.

Marcas olfativas.

Marcas gustativas.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Cuadro Estadistico No. 2: Signos no tradicionales no visibles solicitados ante la SIC.

Elaboracion propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria % de Comercio. Disponible en:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637265494094261352

De esta forma, se evidencia que se han presentado 144 solicitudes de marcas sonoras,
5 de marcas tactiles, 4 de marcas olfativas y ninguna para marcas gustativas. En los siguientes

apartados se analizara la situacion especifica de cada una de estas categorias.
a. Marcas sonoras.

Tal como ha quedado expuesto, en Colombia se han presentado 144 solicitudes de
registro de marcas sonoras hasta la presente fecha. Segun los propios datos de la SIC, 111 de
estas solicitudes de marcas sonoras han sido registradas, 10 fueron negadas, 9 han caducado,
2 se encuentran abandonadas, 7 estan bajo examen de fondo y 5 han sido recientemente

publicadas en la Gaceta.

Como se ha sefialado anteriormente, el registro de este tipo de signos no tradicionales
no visibles no constituye mayor reto para los solicitantes en Colombia, pues, la tecnologia

actual permite que estos signos sean de facil almacenamiento y difusion.
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Lo mismo ocurre con el requisito de representacion grafica que, gracias a los
lineamientos de la OMPI y de instrumentos internacionales, puede ser eficazmente cumplido
a través de: 1) Una declaracién o indicacion de que el signo que se pretende registrar es una
marca sonora; 2) Una breve descripcion del sonido; 3) Una partitura, oscilograma o sus
semejantes; y/o, 4) Una muestra o grabacion del sonido a través de un formato compatible

con el Sistema SIPI.

Todo esto puede ser ilustrado a través la exhibicion de uno los casos mas recientes de

registro de una marca sonora en Colombia ante la SIC, tal como se desprende a continuacion:

Referencia del solicitante: 67298581REG.

Estado: Registrada.

Ndmero de solicitud: SD2019/0003242.

Numero de la gaceta: 858.

Certificado de registro No: 644342.

Fecha de presentacién: 17 de enero de 2019.

Fecha de publicacion: 30 de abril de 2019.

Registrado / Protegido en: 20 de abril de 2020.

Vigencia: 20 de abril de 2030.

Solicitante: CITIGROUP, INC.

Titular: CITIGROUP, INC.

Clase(s) Internacional Niza: 9, 35y 36. (Version de la Clasificacion 11).
Tipo de signo distintivo: Marca.

Naturaleza: Sonido.

Dispositivo: Archivos de la partitura del sonido (pdf) y grabacion de la misma (wav).

Fuente: Datos obtenidos a partir de la base de datos SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y de Comercio. Disponible en:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637296331018147604

En este preciso caso, el solicitante decidié cumplir con el requisito de representacion
gréfica con la incorporacion de la partitura del sonido que se pretende registrar y una

grabacién en formato WAV de la misma.
b. Marcas tactiles o de textura.

Sobre los signos tactiles o de textura, el Sistema SIPI de la SIC refleja que tan solo 5
solicitudes han sido presentadas para el registro de estos signos. Asimismo, la base de datos

indica que solo una de ellas ha sido registrada, otra se encuentra bajo examen formal y las
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restantes estan en la etapa de examen de fondo. Sobre este Gnico registro concedido se puede

aportar lo siguiente:

Estado: Registrada.

NUmero de solicitud: 15045738.

NUmero de la gaceta: 753.

Certificado de registro No: 544828.

Fecha de presentacion: 27 de febrero de 2015.

Fecha de publicacion: 09 de marzo de 2015.

Registrado/Protegido en: 02 de junio de 2016.

Vigencia: 02 de junio de 2026.

Solicitante: DIAGEO BRANDS B.V.

Clase Internacional Niza: 33. (Version de la Clasificacion Niza 10).

Tipo de Signo Distintivo: Marca. Naturaleza: Tactil.

Dispositivo: Imagen de la textura de la botella alcohdlica “Old Parr” (archivo pdf).
Descripcidn del signo: Textura superficie "Old Parr" consiste en una textura (superficie)
grabada en relieve de apariencia craquelada, cuarteada o resquebrajada, creada a partir de
la aglomeracion de formas geométricas irregulares que incluyen en su mayoria,
pentagonos, 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. el material en el que se use esta textura sera vidrio de color &mbar y se usara
en distintos tamafos.

Fuente: Datos obtenidos a partir de la base de datos SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y de Comercio. Disponible en:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637296331018147604

En relacion a esta solicitud, el aplicante aportd una descripcion detalla del signo en
compafiia de una fotografia en la cual consta la textura que se pretende registrar para una
mayor ilustracion. Es preciso recordar que esta solicitud dio lugar a la ya mencionada

Interpretacion Prejudicial No. 242 del afio 2015 por parte del Tribunal de Justicia de la CAN.
c. Marcas olfativas.

Finalmente, en lo que concierte a signos olfativos, la SIC indica que Unicamente se

han llevado a cabo 4 solicitudes de registro de estas marcas. Del total de las solicitudes

134

planteadas, 3 de las mismas han sido negadas=" por la autoridad competente y la Gltima se

134 De acuerdo a las resoluciones de la SIC sobre estas solicitudes, uno de los motivos por los cuales la
autoridad decidid no conceder el registro de estos signos fue precisamente la falta de cumplimiento del
requisito de representacion grafica de los signos. Montezuma, sobre este tema, hace algunas reflexiones
importantes con respecto al contenido de las resoluciones emitidas. Una de las reflexiones mas significativas

124


https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637296331018147604

encuentra bajo examen de fondo. Sobre esta Gltima, las indicaciones y datos constantes en la

solicitud planteada son:

Referencia del solicitante: 2800.

Estado: Bajo Examen de Fondo.

Ndmero de solicitud: SD2017/0012803.

Numero de la gaceta: 879.

Fecha de publicacion: 29/11/2019.

Solicitante: Universidad Industrial de Santander.

Clase Internacional Niza: 5: Gel antibacterial, splash repelente, aceite para masajes, jabon
liquido y sdélido. (Version de la Clasificacion Internacional 11).

Tipo de signo distintivo: Marca.

Naturaleza: Olor.

Dispositivo: Perfil cromatografico de la mezcla de Aes empleada en formulacion de
ambientador repelente “Chicamocha Magic”. (archivo pdf)

Descripcion del signo: Es una fragancia de origen natural, que incorpora aceites esenciales
obtenidos a partir de plantas aromaticas. Es una fragancia de la familia olfativa floral
citrica. Las notas de salida son ylang-ylang, neroli y naranja; las notas de corazon son
jazmin frutal, herbacea citrica, limon fresco y rosa; las notas de fondo son almizcle,
pachuli, amaderado, terroso y vetiver.

Fuente: Datos obtenidos a partir de la base de datos SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y de Comercio. Disponible en:
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637296331018147604

En este Gltimo caso, la solicitud ya ha sido publicada y esta siendo objeto del examen
de fondo por parte de la autoridad encargada. Para la publicacion de este signo se puede
apreciar que se utilizé la descripcién detallada del aroma en conjunto con un perfil

cromatogréfico de la mezcla empleada.

Cabe mencionar que, si bien las 3 solicitudes presentadas han sido rechazadas por
cuestiones relativas a la falta de distintividad, presencia de elementos funcionales o
insuficiencia en los medios de representacion grafica, la propia SIC sobre esta Gltima ha
manifestado que:

En el caso de las marcas olfativas [la representacién] puede cumplirse por medio de una

descripcion de [formar] parte la formula quimica, (que sea) integra, clara, precisa y
comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores del olor que quiere

realizadas guarda relacion con el hecho de que la oficina de marcas en aquel tiempo tenia impregnados varios
elementos de los signos tradicionales visibles, pues en las resoluciones se manifestd que la representacion
gréfica se logra Unicamente “mediante el empleo de simbolos que permiten ser plasmados en papel mediante
dibujos, lo cual admite su percepcidn visual” (Montezuma, 2018, p. 37).
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registrarse como marca, podria llegar a ser una forma de representacion grafica admisible.
(SIC, 2011) (citada por Barrios, 2017, p. 123).

Esto denota que el registro de marcas olfativas en Colombia, propuestas de una

manera idonea y procedente, pueden ser una definitiva realidad hoy en dia.
3.2. Estados Unidos.

En los Estados Unidos, la posibilidad de registro de signos marcarios que no son
visualmente perceptibles ha sido una realidad desde hace varias décadas atrds. En
consideracion a este hecho, para poder esclarecer y facilitar el procedimiento de registro de
las solicitudes presentadas en torno a estas marcas, La U.S. Patent and Trademark Office
(USPTO) ha elaborado el siguiente esquema para determinar si un signo perteneciente a esta

clase es susceptible de ser registrado:

Elgible Associated Capable of Likelihood
Subject With Diistin- of

Matter? Goods or guishing? confusion?

Services?
I Functional? l I Serves as a mark? l
Utlity patent? Commercial Impression?
Addvertising — utihitarian advantages? Relevant practices of the trade?
Alternanive designs available? Secondary sourceT
Simple Method of Manufacture? Distinctiveness?

Fuente: World Intellectual Property Organization [WIPQ]. 2006. NON-TRADITIONAL MARKS AT THE U.S.
PATENT AND TRADMARK. Recuperado de:
https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us 2.pdf

Esta metodologia indicada ha sido frecuentemente aplicada por los examinadores
estadounidenses al momento de evaluar la posibilidad de registro de estos tipos marcarios*®.

Aunque los postulados de este esquema parecen obedecer a criterios fundamentalmente

135 E| cuadro en cuestién indica que existen seis factores concurrentes a considerar para saber si un signo
puede ser registrado como una marca en los Estados Unidos a través de la USPTO. En tal virtud, estos factores
obedecen a los siguientes criterios: 1) éel signo es un objeto/materia elegible?; 2) ¢estd asociado con bienes
o servicios?; 3) ¢es capaz de distinguir?; 3.1) ées funcional?; 3.2) ésirve como una marca?; 4) igenera riesgo
de confusion? Si las respuestas son afirmativas en los puntos 1); 2); 3); 3.2) y negativas en los puntos 3.1); 4)
la marca solicitada puede ser registrada.
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practicos, la falta del requerimiento de representacion gréafica del signo es un hecho que no
pasa desapercibido, en especial para aquellos quienes estan familiarizados con los sistemas

de registro marcario en la CAN y en la Union Europea.

Sobre este tema, a diferencia de lo dispuesto en la mayoria de textos normativos de
diversos paises y organismos comunitarios, en la legislacion marcaria estadounidense se ha
llegado a determinar que el drawing requirement (requisito de representacion grafica) no es
un factor necesario para lograr el registro marcario de signos no tradicionales no visibles. No
obstante, si se establece que el solicitante debe aportar una muestra del signo al examinador
encargado para que el mismo pueda realizar una apreciacion y evaluacién concreta y directa
sobre el signo solicitado®*® (WIPO, 2006, p. 4).

3.2.1. Regulacion juridica sobre marcas no tradicionales.

El Lanham Act (también llamado “Trademark Act”) es la normativa especial que se
encarga de regular el registro de signos marcarios a nivel federal en los Estados Unidos. Este
pais, al estar regido por un sistema federativo, promueve una proteccion juridica a las marcas
a través de un esquema normativo bipartito: ya sea por el régimen federal de registro
administrado por la United States Patent and Trademark Office (UPSTO), o por la legislacion
interna de cada estado. Con base en esta situacion, los signos marcarios pueden ser
registrados en el escenario federal (Primary Register) o en el escenario estatal (Supplemental
Register)'®’ (Sojo, 2016).

Al igual gue muchos otros textos legales del mundo, el Lanham Act define a los signos

marcarios como cualquier palabra, frase, simbolo, logo, disefio, o la combinacion de los

136 En relacién a la cuestion tratada, para el caso de las marcas olfativas el documento de la WIPO, menciona:
“Regarding the type of specimens that are submitted with a scent mark application, the scented product itself
typically serves as the specimen. If filing an electronic application, the specimen should be filed immediately
after the application, referencing the serial number of the application.” (WIPO, 2006, p. 14). Por otro lado,
para solicitudes de registro sobre signos sonoros el mismo texto manifiesta: “If the mark comprises music or
words set to music, the applicant may submit the musical score for the record. In a TEAS application, the
musical score should be submitted in .wav format.” (WIPO, 2006, p. 15).

137 Sojo (2016) indica ademads que, en los Estados Unidos, cada estado tiene una legislacién propia sobre
marcas que coexiste con la legislacion federal. Esta ultima puede ser adoptada mediante leyes de estado o
mediante el sistema del Common Law. Por esta razdn, los requisitos para el registro de marca pueden varias
segun cada estado siempre y cuando no entren en conflicto con lo dispuesto por las normas estatales o la
Constitucién.
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mismos, que se emplee en el comercio de buena fe para identificar y distinguir la procedencia

de bienes o servicios de un comerciante con otros de su misma especie (Lanham Act, 1964).

Acorde a lo indicado, si bien se constata que dicho texto legal no consagra un
reconocimiento expreso de las marcas no tradicionales, ha quedado sentado a lo largo de los
afios que esta norma no debe ser interpretada de manera restrictiva'3, por lo que la inclusion

de los signos marcarios no convencionales es totalmente aprobada (Sojo, 2016).

En este sentido, la misma Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos (1995) ha
establecido que “el lenguaje utilizado en esta ley describe el universo marcario en el sentido
mas amplio posible (...). Debido a que los seres humanos podrian usar como “simbolo” o
“dispositivo” casi cualquier cosa que sea capaz de contener un significado, este lenguaje leido
de forma literal, no es restrictivo” (citada por Lizano y Pal, 2013, p. 93). De ahi que la Corte
Suprema concluy6 que “un signo es todo aquello capaz de trasmitir un significado usado por

seres humanos™'*® (citado por Sojo, 2016, p. 23-24).

Bajo tal dptica, el solicitante que busque registrar una marca no convencional (no
visible) en Los Estados Unidos debe ser capaz de probar que el signo solicitado es lo
suficientemente distintivo para individualizar bienes y/o servicios para que su pretension de

registro prospere.

Adicionalmente, la USPTO (2020) ha referido que para el caso de los signos no
visualmente perceptibles no se requiere que el solicitante presente una representacion grafica
del signo si aquel consiste exclusivamente en un sonido, olor u otro elemento no visible. Para
estos casos especificos, el aplicante deberd proporcionar una detallada descripcion de la

marca a efectos de su publicacion y constancia en el eventual registro®4°.

138 En 1987, La Comision de Revision de Marcas de la Asociacién de Marcas de EEUU indico que en la definicién
de marca del Acto Lanham: “los términos: simbolo o dispositivo debian interpretarse en un sentido amplio y
que no se deben de excluir por si mismos el registro de los olores, entre otras cosas.” (Churovich, 2001) (Citado
por Lizano y Pal, 2013, p. 92)

139 Corte Suprema de los Estados Unidos de América, Caso Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S.
159 (1995).

140 () (e) Sound, scent, and non-visual marks. An applicant is not required to submit a drawing if the mark
consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the
applicant must submit a detailed description of the mark. (USPTO, 2020, § 2.52, p. 38)
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A proposito del trdmite de registro de signos no convencionales no visibles ante la
USPTO, es preciso afiadir que este organismo requiere a los aplicantes probar la distintividad
adquirida (secondary meaning) del signo no visible solicitado para poder ser registrado en el

Primary Register (a excepcion de tratarse de una marca sonora).

A pesar de ello, si el signo carece de una distintividad ab initio, los solicitantes bien
pueden aplicar su solicitud para obtener el registro en el Supplemental Register (Ishbak,
2016). En este escenario, el Registro Suplementario tiene la funcion esencial de otorgar un
ambito de proteccion a los signos marcarios no visibles que carecen del secondary meaning
mientras estos adquieren aquella distintividad sobrevenida mediante su uso reiterado en el

comercio a través del tiempo.

La institucion de la distintividad sobrevenida o secondary meaning es una figura
juridica que ha tenido su génesis en el Derecho anglosajon, y, basicamente se manifiesta
cuando un signo marcario que no posee distintividad originaria, la alcanza a través de su
constante empleo en el mercado. El Sexto Circuito Norteamericano (1912) en el caso G&C
Merriam Co. Vs. Saalfield, 198 F., explicé el rol que cumple esta figura del siguiente modo:

(...) puede sin embargo haber sido utilizada por un largo periodo de tiempo y de forma

exclusiva por un productor en referencia a su producto que en el comercio y en el sector de

los consumidores, el nombre o la frase ha permitido identificar el producto como del
productor, en otras palabras se ha convertido para ellos en su marca distintiva. Por eso se ha

dicho que la palabra ha adquirido un significado secundario. (Sexto Circuito Norteamericano,
1912) (citado por Lizano y Pal, 2013, p. 97)

Sobre estas consideraciones planteadas, se podria deducir que la USPTO ha utilizado
la institucion de la distintividad sobrevenida como un mecanismo que habilita una via alterna
comun para el registro de marcas olfativas, gustativas y tactiles, al considerar que aquellos

signos generalmente carecen de una aptitud distintiva inicial'** (Lizano y Pal, 2013).
3.2.2. Estadisticas sobre el registro de marcas no tradicionales no visibles.

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la plataforma “Trademark Electronic
Search System (TESS)” perteneciente a la USPTO, hasta la presente fecha se puede

comprobar que se han presentado 791 solicitudes de registro para signos marcarios que no

141 Como ya se menciond antes, la USPTO concluyd que los Gnicos signos no visibles que pueden ser registrados
en el sistema federal sin poseer una distintividad sobrevenida son los sonidos.
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son visualmente perceptibles (sonidos, olores, sabores, texturas y otros). Sobre estas 791
solicitudes planteadas se debe aclarar que 391 de las mismas estan activas, esto significa que

se encuentran plenamente registradas o estan en todavia en tramite de registro.

Por otra parte, las 400 solicitudes restantes corresponden a marcas inactivas que estan
caducadas o han sido denegadas, anuladas, retiradas, etc. EI numerd total de las solicitudes

comprende los siguientes tipos de signos marcarios:

Solicitudes de registro para marcas no visualmente
perceptibles.

Marcas sonoras. |

Marcas olfativas. [l

Marcas tactiles (Trade Dress).
Marcas gustativas. ||
Otros tipos de marcas. |

No definido. [

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Cuadro Estadistico No. 3: Solicitudes de registro para no marcas visualmente perceptibles.
Elaboracidn propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6tlonv.1.1

Asi, la mayoria de signos no convencionales no visibles solicitados pertenecen al tipo
sonoro (688 solicitudes), seguidas por las solicitudes de marcas olfativas (52), marcas tactiles

(22), marcas gustativas (9), aquellas no definidas (16) y otras**? (4).

142 | 3 categoria de “otras” hace alusién al hecho de que existen solicitudes de registro de marcas que no
encajan en las categorias de signos olfativos, sonoros, tactiles o gustativos. Dos claros ejemplos de ello son: la
solicitud de registro del ADN del sefior Frank Ogden (No. Serial: 76016924) y el registro de una secuencia
giratoria preprogramada de una serie de columnas de luz de alta intensidad proyectadas hacia el cielo para
ubicar una fuente en la base de las mismas (Registro No. 2323892 en el afio 2000).

130


http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6t1onv.1.1

Con motivo de lo descrito, a continuacion, se desplegaran algunos datos mas precisos

sobre cada una de estas categorias.

a. Marcas sonoras.

Marcas sonoras solicitadas.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

B Total M Marcas no activas. B Marcas activas.

Cuadro Estadistico No. 4: Marcas sonoras solicitadas.

Elaboracion propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search
System (TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible
en: http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6t1lonv.1.1

De estas 688 solicitudes ingresadas, 306 tienen un estado activo y 382 se encuentran
inactivas. A continuacion, se agrega una ficha técnica sobre un registro reciente de una marca
sonora en la USPTO en donde el aplicante logré obtener el registro con la descripcién del

sonido requerido como marca:

Mark Drawing Code: (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS
POSSIBLE, SUCH AS SOUND.

Serial Number: 88225064.

Filing Date: December 11, 2018.

Current Basis: 1A.

Original Filing Basis: 1B.

Published for Opposition: May 21, 2019.

Change In Registration: CHANGE IN REGISTRATION HAS OCCURRED.
Registration Number:5905067.
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Registration Date: November 5, 2019.

Owner: (REGISTRANT) Brighthouse Services, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY
DELAWARE 11225 North Community House Road Charlotte NORTH CAROLINA
282717.

Attorney of Record: Kathryn W. Bina.

Description of Mark: The mark is a sound. The mark consists of Instrumental work
performed by two pianos in the key of B-major that is comprised of a five-note melody of
D#5, E5, F#5, B4, and ending on the B4 and B5 octaves and accompanied by two B (tonic)
chords!*,

Type of Mark: SERVICE MARK.

Register: PRINCIPAL.

Live/Dead Indicator: LIVE.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:a2mrxi.1.1

b. Marcas olfativas.

Marcas olfativas solicitadas.

0 10 20 30 40 50 60

B Total M Marcas no activas. B Marcas activas.

143 “cédigo de dibujo para la marca: (6) PARA SITUACIONES EN LAS CUALES LA FALTA DE GRAFICACION ES
POSIBLE, COMO PARA EL SONIDO. (...) Descripcion de la marca: La marca es un sonido. La marca consiste en
un trabajo instrumental realizado por dos pianos que componen una melodia de cinco notas de D#5, E5, F#5,
B4 y termina en las octavas B4 y B5 y se acompafia de dos acordes B (ténicos)”. (Trad. A.)
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Cuadro Estadistico No. 5: Marcas olfativas solicitadas.

Elaboracion propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6t1lonv.1.1

De las 52 solicitudes, 16 estan activas y 36 inactivas. Dentro de estas 16, hace un par
de meses del presente afio (2020) se registré una marca olfativa que consistia en el aroma a
banana y hojas verdes con un toque de amonio y queroseno para identificar armas y
preparaciones para la limpieza de armas. Mas especificaciones sobre este registro son

incorporadas a continuacion:

Goods and Services: IC 003. US 001 004 006 050 051 052. G & S: Gun-cleaning
preparations for guns and gun parts. FIRST USE: 20001231. FIRST USE IN
COMMERCE: 2000123.

Mark Drawing Code: (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS
POSSIBLE, SUCH AS SOUND.

Serial Number: 88326444.

Filing Date: March 5, 2019.

Current Basis: 1A.

Original Filing Basis:1A.

Published for Opposition: January 7, 2020.

Registration Number: 6016544.

Registration Date: March 24, 2020.

Owner: (REGISTRANT) Bushnell Inc. CORPORATION DELAWARE 9200 Cody Street
Overland Park KANSAS 66214.

Attorney of Record: Katherine M. Basile.

Disclaimer: NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE THE SCENT
OF AMMONIUM AND KEROSENE APART FROM THE MARK AS SHOWN.
Description of Mark: The mark consists of a scent of banana and evergreen, with a hint of
ammonium and kerosene*,

Type of Mark: TRADEMARK.

Register: PRINCIPAL-2(F).

Live/Dead Indicator: LIVE.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:a2mrxi.1.1

c. Marcas tactiles o de textura.

144 «“cédigo de dibujo para la marca: (6) PARA SITUACIONES EN LAS CUALES LA FALTA DE GRAFICACION ES
POSIBLE, COMO PARA EL SONIDO. (...) Descripcién de la marca: La marca consiste en un aroma a banano y
hojas verdes, con un toque de amonio y queroseno.” (Trad. A.)
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Marcas de textura solicitadas.

0 5 10 15 20 25

B Total M Marcas no activas. B Marcas activas.

Cuadro Estadistico No. 5: Marcas de textura solicitadas.

Elaboracidn propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6tlonv.1.1

Los datos del TESS informan que tan solo 6 marcas de textura estan activas y las otras
16 faltantes inactivas. Uno de los casos que se encuentran dentro de este primer grupo que
vale la pena exponer es la solicitud de registro de una textura que produce la sensacion de
estar tocando la piel de un gorila. Esta textura fue solicitada para distinguir manijas de la

puerta trasera de un remolque, tal como consta en la ficha agregada a continuacion:

Goods and Services: IC 012. US 019 021 023 031 035 044. G & S: trailer tailgate handles.
Mark Drawing Code: (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS
POSSIBLE, SUCH AS SOUND.

Serial Number: 88612838.

Filing Date: September 11, 2019.

Current Basis: 1B.

Original Filing Basis: 1B.

Owner: (APPLICANT) Backsaver International, Inc. CORPORATION KENTUCKY 423
E MT VERNON ST Somerset KENTUCKY 42503.

Attorney of Record: Andrew D. Dorisio.

Description of Mark: The mark consists of a texture on the surface of the goods, giving the
feel of gorilla skin. The mark is a sensory, touch mark. The matter shown in broken or
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dotted lines in the nature of the configuration of the goods is not part of the mark and serves
only to show the position or placement of the mark!®.

Type of Mark: TRADEMARK.

Register: PRINCIPAL.

Live/Dead Indicator: LIVE.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:a2mrxi.1.1

d. Marcas gustativas.

Marcas gustativas solicitadas.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B Total M Marcas no activas. B Marcas activas.

Cuadro Estadistico No. 6: Marcas gustativas solicitadas.

Elaboracién propia.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:6tlonv.1.1

En el escenario de las marcas gustativas, ninguna de aquellas que constan en la base

de datos se halla en un estado activo. A pesar de esta situacion, con la intencion de mostrar

145 “cédigo de dibujo para la marca: (6) PARA SITUACIONES EN LAS CUALES LA FALTA DE GRAFICACION ES
POSIBLE, COMO PARA EL SONIDO. (...) Descripcidon de la marca: La marca consiste en una textura en la
superficie de los productos, dando la sensacion de piel de gorila. La marca es sensorial, una marca tactil. La
materia mostrada en lineas quebradas o punteadas en la naturaleza de la configuracion de los productos no
es parte de la marca y solo sirve para mostrar la posicion o disposicion de la marca.” (Trad. A.)
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un ejemplo de solicitud de registro sobre estas marcas, a continuacion, se adjuntan algunos

datos sobre una aplicacion al registro propuesta afios atrés.

Goods and Services: (ABANDONED) IC 005. US 006 018 044 046 051 052. G & S:
Medicines, namely, pharmaceutical formulations of nitroglycerin. FIRST USE: 19240000.
FIRST USE IN COMMERCE: 19891119.

Mark Drawing Code: (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS
POSSIBLE, SUCH AS SOUND.

Serial Number: 85007428.

Filing Date: April 6, 2010.

Current Basis: 1A.

Original Filing Basis: 1A.

Owner: (APPLICANT) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG CORPORATION FED REP
GERMANY Kieler Strasse 11 25551 Hohenlockstedt FED REP GERMANY.

Attorney of Record: Phi Lan M. Tinsley.

Description of Mark: The mark consists of the distinctive flavor of peppermint in
connection with nitroglycerin®.

Type of Mark: TRADEMARK.

Register: PRINCIPAL-2(F).

Live/Dead Indicator. DEAD.

Abandonment Date: May 14, 2013.

Datos obtenidos a partir de la base de datos del sistema Trademark Electronic Search System
(TESS) perteneciente a la United States Patent and Trademark Office. Disponible en:
http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4802:a2mrxi.1.1

A modo de reflexidn, la definicion de marca propuesta por el Lanham Act y los
distintos pronunciamientos de varios organismos gubernamentales estadounidenses (Corte
Suprema de Justicia, TTBA, USPTO) han sido suficientes para extender una reconocida y

palpable proteccidn juridica a los signos marcarios no visibles.

Consecuentemente, las solicitudes de registro presentadas y los registros obtenidos
dan fe de que las marcas no convencionales no visibles son un hecho innegable que se

encuentra inmerso en la sociedad de los Estados Unidos.

Resumiendo lo expuesto, en el sistema marcario estadounidense la figura del
secondary meaning conlleva el reconocimiento de una via legitima para adquirir el estatus

de marca en aquellos signos que carecen de una distintividad inherente.

146 “Cédigo de dibujo para la marca: (6) PARA SITUACIONES EN LAS CUALES LA FALTA DE GRAFICACION ES
POSIBLE, COMO PARA EL SONIDO. (...) Descripcién de la marca: La marca consiste en el sabor distintivo de la
menta en conexidn con nitroglicerina.” (Trad. A)
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Segun aquello, a pesar de que estos signos no pudiesen ser inscritos en el Primary
Register, sus titulares siempre pueden optar por registrarlos ante el Supplentary Register;
claramente no con los mismos beneficios del otro registro, pero con la esperanza de que el

signo logreé conseguir tal distintividad mediante su uso constante en el mercado (Sojo, 2016).
3.3. Union Europea.

Como se ha visto en las secciones precedentes, La Unién Europea ha sido gestora de
importantes acontecimientos relacionados con el registro de marcas no tradicionales no
visibles. El propio caso Sieckmann, el asunto Shield Mark BV vs Joost Kist o el caso de la
compafia holandesa Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing son algunas de

las mas notables ejemplificaciones de aquello.

Pese a que estos procesos legales tan controvertidos han servido durante décadas para
cimentar una mejor apreciacion y comprension del registro de signos no tradicionales no
visibles en multiples paises alrededor del mundo, en la realidad de la Union Europea los casos
en los que se ha otorgado la proteccion de marcas que no son visualmente perceptibles son

abruptamente limitados.

A nivel comunitario, hasta la actualidad solo ha existido un registro marcario de un
olor correspondiente al aroma de hierba recién cortada para identificar pelotas de tenis (Caso
R 156/1998-2). Este solitario registro en aquel entonces elevd brevemente las expectativas
de los solicitantes que buscaban proteger un aroma como marca, sin embargo, pocos afos
después, el advenimiento del caso Sieckmann provocé que los estandares de registro para
este tipo de signos -y en general para todo signo no visual que no fueran sonidos- se tornaran

MAs rigurosos.
3.3.1. Regulacion juridica sobre marcas no tradicionales.

La Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2015/2424 del Parlamento Europeo y del
Consejo son los dos principales textos legales que se caracterizaron por incluir nuevas

regulaciones en el procedimiento registral de los signos marcarios en la Unién Europea.

Estos cuerpos normativos fueron resultado del “Estudio sobre el funcionamiento
general del Sistema Europeo de Marcas” (2011), un informe realizado por el Instituto Max

Planck acerca de la Propiedad Intelectual y el Derecho de Competencia en la Comunidad
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Europea. Tanto la Directiva 2015/2436 como el Reglamento 2015/2424 incorporan una serie
de importantes cambios técnicos e institucionales a la anterior Directiva 2008/95/CE vy al
Reglamento 207/2009 en respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad europea moderna

y al avance tecnolégico'*’ (Daranas, 2017, p. 12).

Uno de los cambios més sustanciales que modific6 el procedimiento de registro de
signos marcarios fue la supresion del requisito de representacion grafica al que estaban

sometidas todas las solicitudes de marcas que pretendian conseguir un registro®,

Efectivamente, de acuerdo a este nueva Directiva y al Reglamento, cualquier signo
puede constituir una marca si es apropiado para: i) distinguir bienes o servicios de una
empresa de las otras; y, ii) ser representado en el Registro de una 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 2015/2424, Art. 4 y Directiva 2015/2436, Art.
3).

En este cambio claramente se observa que las autoridades encargadas elaborar estos
documentos adoptaron varios de los lineamientos que se establecieron jurisprudencialmente

en el caso Sieckmann afios atras.

Esta reforma relativa a la eliminacion del requisito de representacion grafica dio paso
a la determinacion de que los signos marcarios pueden estar representados de cualquier forma
posible, siempre que los signos solicitados puedan ser reproducidos en el Registro de una
manera clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y

objetiva.

147 Algunos de estos cambios incluyen: |a adicidn de nuevos motivos de prohibicién y nulidad que la Directiva
del 2008 no preveia, medidas de frontera aduanera, la determinacién de la mala fe como causa de denegacién
del registro de una marca, entre otras cuestiones (Daranas, 2017).

148 Al respecto, el numeral 9 de las consideraciones del Reglamento expone la ratio de la eliminacién del
requisito de la representacion grafica al textualizar lo siguiente: (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 Unidn. Se debe permitir
gue 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. (Reglamento 2015/2424, Considerando
No. 9)
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En relacion sobre estas cuestiones enunciadas es imperativo sefialar que, después de
la entrada en vigor de ambos cuerpos normativos, el primero de octubre de 2017 también
entré en vigencia el Reglamento de Ejecucion (UE) 2017/1431 que fue derogado

posteriormente por el Reglamento de Ejecucién (UE) 2018/626 del 5 de marzo de 2018.

Ambos instrumentos surgieron como textos juridicos regulatorios que tuvieron por
objeto el proporcionar normas de desarrollo sobre aquellas disposiciones inmersas en el
aludido Reglamento 2424/2015 y en la Directiva 2015/2436/CE.

De una forma muy concreta, el nuevo régimen de registro de marcas a partir de la
adopcion de este Reglamento de Ejecucion puede ser explicado a través de tres puntos

transversales, los cuales son:

1. La representacion del signo solicitado.

 La representacion puede ser realizada —— - —
de Cualquier forma que permita su 2. La dESCI’IpCIOI’I del S|gn0 SOI'CltadO.
reproduccion en el Registro. (Art. 3.1) « Solo es admitida la descripcion para

* La representacion define el objeto de ciertos tipos de marcas (Art. 3.2)
proteccion del registro solicitado. (Art.| |« En todos los casos la descripcion debe

3.2) guardar  concordancia con la
« No se admiten muestras o especimenes representacion del signo y no extender
de los signos. (Art. 3.9) su objeto de proteccion. (Art. 3.2).

3. La indicacion de la naturaleza del
signo solicitado.

» Debe constar siempre la naturaleza del
signo que se pretende registrar desde la
presentacion de la solicitud (Art. 3.3).
(Influencia del Tratado de Singapur y
su Reglamento)

De la lectura del articulo 3 (Representacion de la marca) del Reglamento de
Ejecucion en cuestion se puede notar que no se hace ninguna mencion expresa sobre el modo

de representacion para marcas olfativas, tactiles o gustativas®*®.

A pesar de lo anterior, el numeral 4 del mismo articulo intenta solventar esta situacion

al manifestar que para el caso de marcas que no estdn mencionadas en la norma juridica, la

149 Sobre los signos sonoros especificamente, el Reglamento de Ejecucién determina que su forma de
representacién se debe realizar mediante un audio que reproduzca el sonido o una representacion exacta del
sonido en una notacién musical (Articulo 3.3 literal g.).
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representacion debe ajustarse a lo establecido en el numeral 1 del articulo No. 3 y podria

incluir una descripcion del signo®*.

Ciertamente lo expuesto no resulta Gtil para determinar si es que el registro de signos
olfativos, gustativos o tactiles es admisible en la préactica per se. Por este preciso motivo es
inevitable remitirse al tratamiento que se les ha dado a estos signos marcarios no visibles en

el anterior Reglamento de la UE.

Para esto se recurrira al texto titulado “Guidelines for Examination. European Union
Intelectual Property Office (EUIPO)” (2020) que es una version actualizada del contenido
de la Decision No. EX-16-7! (entrada en vigor el 01 de febrero de 2017) y de la Decision
No. EX17-1%2 (entrada en vigor el 01 de octubre de 2017) que reflejaban las practicas de
registro marcario de la EUIPO en la vigencia del antiguo Reglamento y fueron adoptadas

para el nuevo.

3.3.2. Estadisticas sobre el registro de marcas no tradicionales no visibles.

a. Marcas sonoras.

Los signos compuestos exclusivamente por sonidos constituyen la Unica excepcion
en lo que respecta a la denegatoria de registro generalizada para todos los demas signos no
tradicionales no visibles en el contexto occidental. Acerca de esta situacion, la Union
Europea ha concluido que las marcas sonoras pueden ser efectivamente representadas a
través del suministro de un audio del sonido que se pretende registrar y/o una notacion

150 Articulo 3 numeral 4: Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado
3, su representacion cumplird las normas establecidas en el apartado 1 y podra ir acompafiada de una
descripcion. (Reglamento de Ejecucion UE 2018/626)

151 Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea [EUIPO]. 2017. Decisién No. EX-16-7 sobre la
aprobacion de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unién Europea y los dibujos y modelos
comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea. Disponible en:
https://n9.cl/6jvj

152 Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea [EUIPO]. 2017. Decisién No. EX-17-1 sobre la
aprobacidn de las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unién Europea y los dibujos y modelos
comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea. Disponible en:
https://n9.cl/olnto
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musical exacta del mismo'®3. Para el caso de estos signos, la descripcion del sonido no es

aceptada como una forma de representacion.

Segun el sistema TM|view, al que facilmente se puede acceder en la pagina oficial de
la EUIPO, hasta la presente fecha existen 256 marcas sonoras activas y 92 marcas inactivas
en la Comunidad Europea. De estas 256 solicitudes, 228 marcas han sido registradas y las
otras 28 se encuentran aln en trdmite de registro. Acerca de la Gltima marca sonora registrada

ante la EUIPO se pueden encontrar los siguientes datos:

Situacion de la marca: Registered.

Fecha del estado actual de la marca: 16/03/2020.
Fecha de solicitud: 18/10/2019.

Fecha de registro: 12/03/2020.

Fecha de vencimiento: 18/10/2029.

Titular: Liga Nacional de Futbol Profesional (Espafia).
Numero de solicitud: 018140603.

Tipo de marca: Sound®,

Clase de marca: Individual.

Clase Internacional Niza: 6, 9, 14, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45
Lengua de solicitud: Espafiol.

Segunda lengua: English.

Caracter distintivo adquirido: false.

Fecha en la oficina receptora: 17/10/2019.

Numero de la oficina receptora: E63780445.

Fuente: Base de datos de la Red Europea de la Propiedad Intelectual [EUIPN]. TMview. Disponible
en:
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&application
Number=018140603

b. Marcas olfativas.

Las marcas olfativas, de acuerdo al contenido de las Directrices para Examinacion de
la EUIPO (2020), no son susceptibles de ser registradas como una marca comunitaria en la
Union Europea actualmente. Sobre el asunto, este texto sefiala lo siguiente:

Smell/olfactory or taste marks are currently not acceptable. This is because the representation

must be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective
(Article 3(1) EUTMIR), and the current state of technology does not allow these types of

153 La Decisién No. EX17-1 (2017) aclaré que la notacién del sonido debe comprender todos los elementos
necesarios para interpretar correctamente la melodia o el sonido, es decir, el tono, tiempo, letra, silencios,
etc.

154 Grabacién del sonido disponible en: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018140603
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marks to be represented in such way. Furthermore, the EUTMIR does not recognize the
submission of samples or specimens as suitable representation. A mark description cannot
replace the representation, because a description of a smell or taste is neither clear, precise
nor objective (12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R
120/2001-2, THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (gust.)).
Therefore, any application for an olfactory or taste mark will not be treated as an application
for an EUTM (‘deemed not filed’) by the Office since it would not comply with the
requirements for obtaining a filing date.'>> (EUIPO, 2020, parr. 9.3.11.2, p. 216)

Ademas, en complemento a esta disposicion, el apartado del parrafo 2.9.2

(Smell/olfactory marks) agrega:

It is currently not possible to represent smells in compliance with Article 4 EUTMR, as the
subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with generally
available technology. (...) In its judgment of 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann,
EU:C:2002:748, § 69-73, the Court dismissed the possibility of representing an olfactory
mark by a chemical formula, by a description in writing, by the deposit of an odour sample
or by a combination of those elements. There is no generally accepted international
classification of smells that would make it possible — as with international colour codes or
musical notation — to identify an olfactory sign objectively and precisely by attributing a
name or precise code specific to each smell (27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mre,
EU:T:2005:380, § 34).1% (EUIPO, 2020, parr. 2.9.2, pp. 325-326)

De aquello se evidencia que los olores no son aceptados en el registro marcario dado
que su representacion necesariamente debe ser clara, precisa, inteligible, duradera, objetiva,
completa en si mismay de facil acceso, y, la tecnologia actual no resulta suficiente para poder
satisfacer todos estos criterios. Por esta razon, cualquier solicitud de marca que verse sobre

esta clase de signos sera considerada como no interpuesta.

155 “Las marcas olfativas o gustativas actualmente no son aceptables. Esto es porque la representacion debe
ser clara, precisa, auténoma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (Articulo 3 (1) EUTMIR), y
el estado actual de la tecnologia no permite que estos tipos de marcas sean representadas en tal sentido.
Ademas, el EUTMIR no reconoce la presentacién de muestras o especimenes como una apropiada
representacion. Una descripcion de la marca no puede reemplazar a la representacion, porque una
descripcion de un olor o sabor no es clara, precisa ni objetiva (12/12/2002, C-273/00, Sieckmann,
EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, R 120/2001-2, EL SABOR DE FRESAS ARTIFICIALES (gust.)). Por lo tanto,
segln el EUTM cualquier solicitud para una marca olfativa o gustativa no sera tratada como una aplicacién
("considerada no presentada’) por la Oficina ya que aquella no cumpliria con los requisitos para obtener una
fecha de presentacion.” (Trad. A.)

156 “Actualmente no es posible representar olores de conformidad con el Articulo 4 del RMUE, toda vez que
el objeto de proteccién no puede ser determinado con claridad y precisidn con la tecnologia generalmente
disponible. (...) En la resolucion judicial del 12/12/2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73, el
Tribunal rechazd la posibilidad de representar una marca olfativa por una férmula quimica, por una
descripcion escrita, por el depdsito de una muestra del olor o por una combinacién de aquellos elementos.
No existe una clasificacidn internacional generalmente aceptada de los olores que haga posible -como con los
codigos de color internacionales o la notacion musical- identificar un signo olfativo de forma objetiva y precisa
através de la atribucion de un nombre o cddigo especifico a cada olor (27/10/2005, T-305/04, ordeur de fraise
mre, EU: T: 2005: 380, § 34).” (Trad. A.)
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Aunque en la actualidad la EUIPO ha concluido que estos signos no pueden ser
reputados como marcas, décadas atrés la Sala Tercera de la OAMI (2001) se pronuncid
favorablemente respecto a la solicitud de registro de una marca olfativa de “olor a frambuesa”
(R 711/1999-3) sefialando lo siguiente:

La Sala es de la opinidn que los olores, considerados en abstracto, pueden ser idéneos en el
trafico comercial para ser recordados, como un medio auténomo de distincién entre empresas
a efectos de esta disposicion. Aunque en el articulo 4 del RMC no se hace referencia expresa
a las marcas olfativas, de su tenor se desprende que la enumeracion de determinados tipos de
signos se hace meramente a titulo indicativo, y que no se excluyen otros tipos de marcas
distintos. (Tercera Sala de Recurso, 2001, Asunto R 711/1999-3, parr. 26)

No hay margen para una interpretacion subjetiva por parte del consumidor o de la Oficina.
La descripcion verbal de la marca es suficiente como reproduccién, para transmitir un
mensaje claro e inalterable, ya que el olor a frambuesa es un olor Unico y puro. (Tercera Sala
de Recurso, 2001, Asunto R 711/1999-3, pérr. 16)

Hay que averiguar cual es la ratio del requisito de la representacion grafica. No hay por qué
interpretar la formulacion «que puedan ser objeto de una representacion grafica» de una
manera mas restrictiva de lo que lo exige la ratio del requisito. La formulacién amplia de los
signos que pueden constituir marca refleja una concepcién moderna de la marca, en virtud de
la cual actualmente pueden incluirse signos nuevos como colores, sonidos, hologramas,
olores y otros signos capaces de desempefiar la funcion de marca en el mercado. (Tercera
Sala de Recurso, 2001, Asunto R 711/1999-3, pérr. 29)

De esta forma se aprecia que la linea jurisprudencial de la Comunidad Europea tuvo
una gran variacion desde del advenimiento del estudiado caso Sieckmann, en donde a partir

de aquel, el registro de signos no visibles (a excepcion de los sonidos) no es procedente.
c. Marcas téctiles o de texturas.

En el caso de marcas tactiles, la EUIPO (2020) ha recalcado que las mismas tampoco
pueden llegar a ser registradas como signos marcarios en la UE. Esto debido a que la
tecnologia disponible no permite deducir “la sensacion tactil” en una representacion que sea
idonea segun los lineamientos consagrados en el Reglamento de Ejecucién 2018/616.
Efectivamente el citado documento de la EUIPO (2020) indica lo siguiente sobre este tema:

Tactile marks are marks where protection is sought for the tactile effect of a certain material
or texture, for instance indications in braille alphabet or the specific surface of an object.
However, taking into account the requirement under Article 4 EUTMR that the trade mark
must be represented on the register in a manner that enables the competent authorities and the
public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its
proprietor, it is not possible with currently available technology to deduce the ‘tactile feeling’
claimed with certainty from the existing formats of representation (27/05/2015, R 2588/2014-
2, EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (al.)). Furthermore, the
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EUTMIR does not recognize the submission of samples or specimens as suitable
representation. Therefore, any application for a tactile mark will not be treated as an
application for an EUTM (‘deemed not filed’) by the Office since it would not comply with
the requirements for obtaining a filing date.*>” (EUIPO, 2020, parr. 9.3.11.3, pp. 216-217)

It is currently not possible to represent the tactile effect of a certain material or texture in
compliance with Article 4 EUTMR as Article 3(9) EUTMIR specifically excludes the filing
of samples and the subject matter of protection cannot be determined with clarity and
precision with generally available technology.'*® (EUIPO, 2020, parr. 2.9.4, p. 327)

De lo citado es importante notar que la EUIPO es determinante al exponer que las
muestras 0 especimenes no son reconocidos como una representacion adecuada de los signos,
limitando aun mas las formas en los que posibles aplicantes pudiesen intentar llevar a cabo

la representacion de las marcas solicitadas.

Hasta la fecha de elaboracion del presente documento no se han podido hallar
registros de marcas tactiles a nivel comunitario en la UE; no obstante, la Oficina Alemana de
Patentes y Marcas otorgd el registro de la marca tactil UNDERBERG AG para distinguir

productos de las Clases 32 y 33 de la Clasificacion Internacional de Niza (Zevallos, 2018).
d. Marcas gustativas.

Por ultimo, los sabores al igual que los otros signos mencionados anteriormente, no
son capaces de lograr constituirse en una marca. La EUIPO (2020) asimila el tratamiento de
esta clase de marcas al de las marcas olfativas reafirmando que no admite su registro debido
a que no se puede cumplir el requisito de representacion de estos signos por la insuficiencia

de una tecnologia adecuada para llevar a cabo tal efecto. Sobre este aspecto, el texto refiere:

157 “Las marcas tactiles son marcas donde la proteccidn es buscada para el efecto tactil de una textura o
material particular, por ejemplo, indicaciones en alfabeto braille o la superficie especifica de un objeto. No
obstante, considerando que el requisito del Articulo 4 del RMUE menciona que la marca debe ser
representada en el registro de una manera que permita a las autoridades competentes y al publico determinar
de manera clara y precisa el objeto de proteccidén otorgado a su titular, con la tecnologia actualmente
disponible no es posible deducir con certeza la reivindicacién de la “sensacién tactil” desde los formatos
existentes de representacion (27/05/2015, R 2588 / 2014-2, PATRON GRABADO EN UNA SUPERFICIE SUAVE
DE BOTELLA (al.)). Ademads, el EUTMIR no reconoce la presentacién de muestras o especimenes como una
apropiada representacion. Por lo tanto, segin el EUTM cualquier solicitud para una marca tactil no sera
tratada como una aplicacion ("considerada no presentada’) por la Oficina ya que aquella no cumpliria con los
requisitos para obtener una fecha de presentacion.” (Trad. A.)

158 “Actualmente no es posible representar el efecto téctil de un determinado material o textura de acuerdo
con el Articulo 4 asi como con el Articulo 3(9) del RMUE toda vez que especificamente se excluye el
almacenamiento de muestras y el objeto de proteccidn no puede ser determinado con claridad y precision
con la tecnologia generalmente disponible.” (Trad. A.)
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Itis currently not possible to represent a taste in compliance with Article 4 EUTMR as Article
3(9) EUTMIR specifically excludes the filing of samples and the subject matter of protection
cannot be determined with clarity and precision with generally available technology. The
arguments mentioned above under paragraph 2.9.2 similarly apply to taste marks
(04/08/2003, R 120/2001-2, THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR
(GUSTATORY MARK)).1° (EUIPO, 2020, parr. 2.9.3, pp. 326)

Aungue ha quedado demostrado que las marcas gustativas no son registrables en la
actualidad, dentro de los Estados que forman parte de la Union Europea se ha podido
encontrar el registro de una marca gustativa descrita como “el sabor de un licorice para
productos de papel” registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux,**como
ya se mostré en el Capitulo anterior. Al dia de hoy aquella marca esta caducada (SCT, 2006,
p. 18).

De todo lo expuesto se concluye que a contrario sensu de lo que el mundo esperaba
con la eliminacion del requisito de representacion grafica para el registro de marcas, la
posibilidad de registrar estos signos no tradicionales no visibles (a excepcion de los sonidos)
en la Union Europea es una cuestion practicamente imposible en la actualidad.

El caso Sieckmann ha sido la piedra angular mediante la cual se ha estructurado el
desarrollo de este nuevo sistema de registro marcario en la Comunidad Europea. Al parecer,

la seguridad juridica preponderé sobre la flexibilidad del Derecho Marcario.

La adopcion de estos nuevos cuerpos normativos (Directiva, Reglamento y
Reglamento de Ejecucién) obligan a los Estados Partes a armonizar su legislacion interna
con la comunitaria, limitando todavia mas las posibilidades de registrar una marca de esta
indole en los paises europeos. De alli que la proteccion juridica de signos no convencionales
no visibles (menos para el caso de los sonidos) no tendré cabida en la realidad de los paises

pertenecientes a la Comunidad Europea en el escenario actual.

Ahora bien, a lo largo de este Gltimo Capitulo desarrollado se ha podido verificar que

el registro de los signos marcarios no tradicionales no visibles presenta una tendencia de

159 “pctualmente no es posible representar un sabor de acuerdo con el Articulo 4 asi como con el Articulo 3(9)
del RMUE toda vez que especificamente se excluye el almacenamiento de muestras y el objeto de proteccion
no puede ser determinado con claridad y precision con la tecnologia generalmente disponible. Los
argumentos mencionados anteriormente en el parrafo 2.9.2. se aplican de forma similar a las marcas
gustativas. (04/08/2003, R 120 / 2001-2, EL SABOR DE FRESA ARTIFICIAL (MARCA GUSTATORIA)).” (Trad. A.)
160 Esta Oficina establecié un reglamento en el cual disponia que los solicitantes debian describir en 50
palabras los elementos distintivos de la marca que pretendian registrar (OMPI, 2007).
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crecimiento ante las oficinas encargadas de manejar el procedimiento registral de los signos
distintivos en varios paises; tal es el caso de Colombia y de los Estados Unidos puntualizados

anteriormente.

Por otra parte, en el panorama de la Union Europea, si bien la situacion descrita podria
ser la misma para el escenario de los signos no tradicionales visibles y para los signos
sonoros, la realidad es que el registro de todas las demas marcas no tradicionales no visibles

no es posible hoy en dia en consideracion a su normativa vigente y practica registral.

Paraddjicamente la tecnologia ha favorecido notablemente al advenimiento de estas
nuevas formas marcarias en la sociedad, sin embargo, la Unién Europea ha decidido que el
estado existente de dicha tecnologia no permite todavia que estas marcas sean
verdaderamente posibles en la actualidad. Esto por no existir un método que garantice la
representacion del signo segun los estandares dispuestos por el caso Sieckmann hace méas de

una década atras.

A pesar de que existen multiples medios para representar los olores, sabores y
texturas, la Comunidad Europea ha descartado todos ellos al considerarlos como insuficientes
0 inadecuados para cumplir tal fin. Por estos motivos, las Unicas marcas que pueden ser
efectivamente registradas dentro de la categoria de los signos no convencionales no visibles

son los sonidos.

Hasta este punto, se ha procurado contextualizar todos aquellos temas que guardan
relacion con las marcas no tradicionales no visibles con la sola intencion de expandir el
campo de conocimiento sobre las mismas y establecer cudl es su estado del arte actual en

diversas realidades juridicas.

Conforme a lo abordado, resulta I6gico que el dltimo Capitulo del presente texto
ineludiblemente aborde también la situacién especifica del Ecuador en lo que respecta al
registro de esta clase de signos marcarios. En este sentido, los siguientes apartados estaran
direccionados a exhibir la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento registral de marcas

en el territorio ecuatoriano.
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A partir de aquello, en los Gltimos temas del presente capitulo se explicaran las etapas
del procedimiento registral marcario para ilustrar como podria llevarse a cabo el tramite de

registro de un signo perteneciente a esta tipologia.
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Capitulo 4: Las marcas no tradicionales no visibles en el Ecuador.

Tal como precedentemente se advirtio, en estas Ultimas paginas del documento se
enunciaran y explicaran las etapas del procedimiento registral de marcas en el Ecuador que
se lleva a cabo por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. En tal virtud, es
preciso sefialar antes que el Estado ecuatoriano no ha sido renuente a la posibilidad de
registrar signos no tradicionales no visibles, aunque su adopcion en la practica se ha visto

limitada unicamente al registro de sonidos y tan s6lo una textura como marcas.
4.1. El registro marcario en el Ecuador.
4.1.1. Importancia.

Antes de poder asumir el estudio de aquellas fases que comprende el tramite registral
marcario en el territorio ecuatoriano es preciso establecer cual es su importancia. Por ello se

realizara un minusculo predmbulo sobre esta cuestion.

Ha quedado claro a lo largo del texto que las marcas pueden llegar a constituir el
activo intangible mas valioso de una persona (natural o juridica) y es uno de los medios mas
importantes en todo el sistema de marketing y comercializacién de los bienes y servicios que
se ofertan (Barrios, 2017; Vera, 2017). En este sentido, proteger este preciado baluarte a

través del propio ordenamiento juridico es una cuestion indiscutible.

Bajo esta dptica, es a través del registro de la marca que se consagra esta proteccion,
pues la adquisicion de derechos en el sistema marcario, generalmente, se rige por el sistema
constitutivo de derechos a diferencia de lo que sucede en el derecho de autor®!. En tal

escenario, dicho registro establece el titular beneficiario del derecho y el alcance del mismo.

Esto es contemplado en el articulo 154 de la Decision 486 al textualizar: “el derecho
al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva

oficina nacional competente” (Decision 486 CAN, 2000, articulo 154).

Este articulo refiere que, al concederse el registro de una marca, el titular de aquella

queda facultado para impedir que terceras personas utilicen su signo registrado para actos de

161 E| sistema declarativo de derechos es el aplicado para el caso de Derecho de Autor y Conexos, pues el
derecho surge con la sola creacidn original artistica y su registro es un aspecto Unicamente facultativo que
resulta util para temas probatorios.
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comercio sin su previa autorizaciéon. Esto solo puede ser posible una vez que se haya
concedido el registro ante la oficina competente dispuesta para tal efecto siguiendo el

procedimiento debido.

Es necesario aclarar que el derecho conferido por el registro no se limita inicamente
al uso exclusivo del signo, sino que se extrapola a un cimulo de derechos generados a partir
del acto registral. Estos derechos se encuentran previstos en varios articulos de la Decision
4862 y el COESCCI, sin embargo, vale mencionar algunos de los mas relevantes de

aquellos:

- Derecho al uso exclusivo: solo el titular -o un tercero con el consentimiento de éste-
puede emplear el signo por un periodo de diez afios (renovables indefinidamente)
contados a partir de la concesion del registro.

- Proteccion en el territorio ecuatoriano y derecho de prioridad en los paises miembros
de la CAN dentro de los seis primeros meses de la presentacion de la solicitud.

- Derecho de presentar acciones administrativas, civiles y penales en contra de los
infractores.

- Restringir la importacion de bienes falsificados que utilicen marcas que vulneren
derechos de su titular.

- Derecho a conceder licencias y otorgar franquicias a terceras personas sobre los
bienes o productos con sus respectivas marcas (con el derecho a cobrar regalias por
ello).

- Posibilidad de garantizar un credito a través de su signo registrado, entre otros.

De esta forma, ha quedado brevemente ilustrada la importancia del registro de un

signo marcario tanto en el &mbito econémico como en el juridico.
4.1.2. Procedimiento de registro.

El procedimiento de registro tiene por objetivo el conceder o negar el registro de una
marca solicitaday es llevado a cabo por la oficina gubernamental competente sobre la materia

en cada pais. En el caso de Ecuador, la entidad gubernamental encargada de sustanciar este

162 Estos articulos estan comprendidos en el Capitulo lll (De los Derechos y Limitaciones conferidos por la
Marca) de la Decision 486 de la CAN, a partir del articulo 152 y siguientes.
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tramite es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) a través de la Unidad
de Gestion de Signos Distintivos de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial 13 y el

procedimiento como tal, comprende las siguientes etapas:
4.1.2.1. Busqueda de anterioridades.

De manera opcional, en el Ecuador -y en algunos otros paises- se recomienda a la
persona interesada en solicitar el registro de un signo marcario que realice un tramite previo
conocido como “busqueda fonética” a través del mismo SENADI'®, esto con el fin de
verificar que las probabilidades de registro de la marca son favorables, pues a traves de esta
diligencia de busqueda se puede determinar si es que existen signos marcarios que se

asemejen o tengan algun nivel de similitud con aquel que se pretende registrar.

Aquello resulta ventajoso en términos de tiempo, dinero y recursos dado que permite
al solicitante conocer cuales signos no estan actualmente disponibles en el mercado, e
incluso, permite apreciar la composicion de aquellas marcas registradas para que
eventualmente -el aplicante al registro- contemple la posibilidad de modificar su marca con
el motivo de que aquella no se relacione con las preexistentes, o en su defecto, desistir del

registro de la misma.

Para el caso particular de las marcas no tradicionales no visibles, la busqueda fonética
-0 de anterioridades- presenta un notable inconveniente practico, dado que, en el Ecuador -
asi como en varios otros paises- no se maneja una base de datos adecuada sobre el registro

de este tipo de signos'®.

A pesar de esta falencia, si se considera el indice de solicitudes y de registro de esta
clase de signos a nivel mundial, el poder constatar cuales signos no tradicionales no visibles

han sido previamente solicitados o registrados seria una tarea bastante sencilla. Ademas, por

163 |3 funcidn de esta Unidad es velar por el cumplimiento y observancia de los procedimientos registrales de
signos distintivos. Esto incluye, entre tantas otras cosas, sustanciar y resolver los tramites de oposiciones y
efectuar modificaciones al registro de suscitarse tal caso.

164 |La busqueda fonética tiene un valor de $ 16.00 USD., y puede ser realizada en las instalaciones del SENADI
o via correo electronico en la direccion: foneticoquito@senadi.gob.ec [Consultado en 2020]

165 Colombia ha sido la excepcidn con relacién a esta problematica debido a que la Superintendencia de
Industria y Comercio ha gestionado la creacidn de un software gratuito y de facil acceso (SIPl) para que el
publico pueda conocer cuales signos (tradicionales y no tradicionales) han sido objeto de solicitud de registro
Yy su respectivo estado en el tramite.
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esta misma circunstancia de su escasa aplicacion y registro, las posibilidades de que exista
alguna similitud entre un signo no tradicional (no visible) que pretende ser registrado y otro

que previamente lo esté, son evidentemente muy pocas en la actualidad.

En este aspecto, tal vez seria procedente cuestionarse si es que la busqueda de
anterioridades es en verdad necesaria, 0 si constituye una carga para la administracion, la
respuesta excede el objeto de estudio del presente trabajo, pero sin duda constituye un

elemento a considerar en un futuro!®.
4.1.2.2. Solicitud.

Una vez que el solicitante ha realizado la busqueda de anterioridades (si es que se ha
optado por hacerla) se debe llenar el formulario en linea al que facilmente se puede acceder
en el portal web institucional'®’, luego de completar los datos y adjuntar los documentos
habilitantes se puede iniciar el correspondiente procedimiento®®. Esta solicitud debe ser
presentada acorde a los lineamientos dispuestos en los articulos 138 y 139 de la Decision
486.

Aunqgue toda la informacion requerida al solicitante es de suma importancia, tal vez
uno de los datos mas significativos que deben necesariamente constar en la referida solicitud
es la seleccion de una de las distintas categorias previstas por la Clasificacion Internacional

Niza para determinar a qué clase pertenece el bien o servicio que la marca designa.

Esta clasificacion mencionada fue establecida en el tratado multilateral “Arreglo de
Niza” de 1957, y tuvo por objeto la creacion de una categorizacion internacional de bienes 'y
servicios para el registro de signos marcarios (Barrios, 2017). El fin de esta clasificacién es
especificar en qué mercado en concreto se va a utilizar el bien o servicio que la marca

identifica.

186 Este planteamiento surge en consideracién al hecho de que el sistema marcario en el Ecuador ha crecido
exponencialmente en los ultimos anos. En la medida que este fendmeno continde de la misma manera en las
proximas décadas, la carga administrativa de determinadas diligencias podria llegar a ser insuperable para la
oficina registral del pais.

167 https://www.derechosintelectuales.gob.ec/como-registro-una-marca/

168 | os datos que se requieren en la solicitud son, entre otros, los nombres completos del solicitante, datos de
contacto e identificacidn, titulos habilitantes, poderes de ser el caso, comprobante de pago y depdsito de la
tasa registral (208,00 USD.), etc.
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Este criterio de especificidad -0 especialidad- es el que permite la existencia de
multiples signos marcarios, aunque tengan elementos semejantes, de alli que su constancia

es imprescindible (Barrios, 2017).

Pues bien, en lo que respecta al registro de marcas no tradicionales, es importante
rescatar que el Ecuador si ha tomado en cuenta las maltiples sugerencias emitidas por el SCT
en sus diversas sesiones, ya que en las solicitudes de registro presentadas obligatoriamente

se debe hacer constar el tipo de signo no tradicional no visible que pretende ser registrado.

Ademas, teniendo el antecedente del registro de la marca de textura “OLD PARR” y
el Proceso No. 242-1P-2015 alusivo al mismo tema -ambos abordados en los Capitulos
anteriores-, los solicitantes incluso podrian aportar una muestra del signo del cual se

pretendiese el registro.
4.1.2.3. Examen de forma.

Una vez que se haya realizado e ingresado la solicitud, la misma sera asignada a un
analista del SENADI que realizard un examen de forma (dentro de los 15 dias contados a
partir de la presentacion de la solicitud) para verificar que se cumpla con todos los requisitos
de la normativa, basandose principalmente en los articulos 138, 139, 143y 144 de la Decision

486 y en lo contemplado en la normativa nacional (COESCCI).

En el supuesto caso de que exista algun tipo de error en el formulario, inconsistencia
en los datos proporcionados o falte un elemento, el analista procedera a notificar, en debida
y legal forma, el problema suscitado al usuario para que este responda y subsane aquel
inconveniente y asi poder continuar con el tramite. Caso contrario no serd tomado en cuenta
para la publicacion so pena de que la solicitud sea considerada como abandonada y pierda su

prelacion en la lista de solicitudes de registro propuestas.

Después de haberse realizado el examen formal, si el analista considera que la
solicitud de registro de marca presentada cumple con todos los requisitos formales
establecidos, la misma sera incorporada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual del SENADI
(Art. 145 Decision 486).

Cabe sefialar que en esta fase se evalla, en gran medida, el cumplimiento de la

representacion grafica del signo solicitado. Para el caso de aquellos signos de indole no
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convencional no visible, de acuerdo a los planteamientos de la OMPI, tal requisito podria ser
cumplido a través de una descripcion detallada de la marca solicitada y posiblemente con una

muestra fisica de la misma.
4.1.2.4. Publicacion.

La publicacion de la Gaceta de la Propiedad Intelectual es una herramienta de difusion
oficial que brinda el SENADI para dar a conocer al publico cuales han sido las solicitudes
presentadas en relacion con signos distintivos, patentes de invencion y obtenciones vegetales.
Esta publicacion se da una vez cada quince dias y la lista completa esta disponible en la

pagina institucional del mismo organismo®®,

En materia de marcas, la finalidad perseguida por este mecanismo de difusion
periddico es dar a conocer al publico en general cuéles signos estan siendo objeto de una
solicitud de registro ante el SENADI. Esto en consideracion al hecho de que se podria
ocasionar algun tipo de vulneracion a derechos de terceros con la concesion del registro de

un signo solicitado.

Para explicar de una mejor forma lo anterior, es importante sefialar que la Gaceta de
la Propiedad Intelectual procura el estricto cumplimiento del principio de publicidad, pues es
a través de esta herramienta que terceras personas pueden hacer valer sus derechos mediante
la presentacion de una oposicion al registro de algun signo solicitado cuando consideren que
aquel pudiere afectar sus legitimos intereses o derechos.

Ahora bien, a partir de la publicacion de la solicitud pueden acontecer dos eventos: i)
gue no se haya presentado oposicion alguna (dentro de un lapso de 30 dias contados a partir
de la publicacion) y la solicitud de registro pasa a examen de fondo o de registrabilidad*’°;
y, ii) que se haya presentado alguna oposicion (dentro de los mismos 30 dias) por lo que se
debe proceder a resolver esta controversia. Esta Gltima situacion sera explicada a

continuacion.

4.1.2.5. Oposicion.

169 https://www.derechosintelectuales.gob.ec/gaceta-665/ [Consultado en 2020].
170 E| examen de fondo o de registrabilidad es también conocido como “examen de oficio” en el procedimiento
de registro marcario.
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Una vez que se haya publicado y dado a conocer la solicitud, quien posea un interés
legitimo puede oponerse, por una sola vez, a que el signo solicitado sea registrado. EIl término
para presentar estas oposiciones es de treinta dias (habiles) contados a partir de la fecha en la
cual se publico el signo en la Gaceta (Art. 5y Art. 146 de la Decision 486). Claramente la
intencion de esta figura es precautelar y salvaguardar los derechos e intereses de terceros que

pudieran verse vulnerados debido al registro del signo solicitado.

De haberse presentado alguna oposicién, la misma debera ser remitida, mediante el
sistema que maneja la institucion, al Analista de Oposiciones de la Unidad de Gestion de
Signos Distintivos para que se elabore un expediente y se lleve a cabo el correspondiente
analisis’t. Asimismo, este servidor debera correr traslado a las partes con la oposicion
mediante la emisién de una providencia. Esta providencia notifica el inicio del procedimiento

de oposicion, otorgandole treinta dias al solicitante del registro para que conteste a la misma.

Una vez que el solicitante ha contestado la oposicién se notifica a las partes corriendo
traslado de dicha contestacion. En el caso de que se solicite un término de prueba, la autoridad
puede disponer la apertura de un término adicional de 30 dias para que las partes presenten
aquellas pruebas de las que se crean asistidas. Aqui también la autoridad debera correr

traslado con dichas pruebas.

Finalizados todos los términos, el Analista de Oposiciones se encarga de revisar el
expediente a fin de determinar si es que no existe desistimiento por alguna de las partes, tanto

de la solicitud como de la oposicion.

Por ultimo, la autoridad con base en todo lo aportado, mediante resolucion
debidamente motivada resolvera el asunto y notificara a las partes con la aceptacion o
denegatoria de la oposicién presentada y también se pronunciara sobre la concesion o

denegatoria del registro solicitado'’2. Sobre la resolucion emitida cualquiera de las partes

171 En este andlisis, segun el propio criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de
registrabilidad sobre el signo solicitado es un procedimiento obligatorio que debe ser realizado por la
autoridad (Tribunal de Justicia Andino, Proceso 254-IP, 2015).

172 E5 necesario precisar que el rechazo de la oposicién por parte de la autoridad no necesariamente implica
la concesidn del registro de la marca, pues cabe la posibilidad de que dicha oposicidn presentada no tenga
sustento y por tal motivo se la haya negado. Asimismo, puede darse el caso de que el examen de
registrabilidad realizado sobre el signo solicitado indique que aquel no es susceptible de ser registrado como
marca, aun cuando medie una denegatoria sobre la oposicidn presentada.
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podra presentar los recursos determinados en la Ley, en caso de no estar de acuerdo con el

contenido de dicha resolucion.

Como un punto aparte, el Cédigo Organico Administrativo (COA), en su articulo 137,
también prevé la posibilidad de que la autoridad convoque a audiencia de oficio o a peticién
de parte. Esto resulta favorable pues genera inmediacion en el procedimiento administrativo
y facilita el esclarecimiento de ciertos puntos de la controversia a la autoridad para un mejor

resolver.
4.1.2.6. Examen de registrabilidad o de oficio.

Una vez que se haya publicado la solicitud de registro en la Gaceta, y vencido el
término para presentar oposiciones, el Analista de Fondo prosigue a realizar el examen de

registrabilidad al signo solicitado.

En este escenario, la labor del funcionario es revisar si la marca sobre el cual se
plantea la solicitud de registro cumple con los requisitos de fondo y determinar si la misma
no incurre en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas de la normativa vigente (Art.
134 al Art. 137).

En el caso ecuatoriano, si se trata de un caso especial de disefio tridimensional o
algun otro tipo de marca que requiera una apreciacion minuciosa -tal es el caso de las marcas
no tradicionales no visibles-, se hace una solicitud de consulta y revisién a la Unidad de

Patentes o de Obtenciones Vegetales de la misma institucion.

Si se tratase de un signo no convencional no visible aquello resulta obligatorio pues
dada la naturaleza de estas marcas es preciso determinar si es que las mismas no presentan

algun elemento funcional o ventaja técnica.

Aquella labor no siempre sera simple y posiblemente incrementaria el tiempo en el
tramite de registro del signo solicito pues involucraria el trabajo interrelacionado de dos o
mas unidades de la institucion. No obstante, de ninguna forma se podria prescindir de aquel
analisis dado que puede acontecer el caso de que algunas personas busquen proteger mediante
el sistema marcario, otros aspectos relativos a la propiedad industrial con la Unica finalidad
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de prolongar la proteccién exclusiva de sus derechos a través de un registro marcario que

puede ser renovado indefinidamente!”3,

Una vez aclarado lo anterior, posteriormente en esta misma etapa, el Analista
encargado también debe realizar obligatoriamente una busqueda fonética y figurativa
adjuntandola en el expediente, y, en el supuesto caso de que constate que el signo que
pretende ser registrado guarda alguna semejanza con una marca previamente registrada -0
con una que ha solicitado el registro con antelacion- debe llevar a cabo un cotejo marcario

entre las mismas'’4.

Aunque en la actualidad existen muy pocas solicitudes de registro de los signos no
visibles como marcas, no se puede descartar que en un futuro esta clase de signos marquen
una nueva tendencia y en consecuencia sus tramites de registro se incrementen
considerablemente. Bajo este panorama descrito, seguramente podria acontecer el caso en el
que exista alguna similitud entre dos o0 mas signos no tradicionales no visibles (ya sea en la
solicitud o en el registro). En tal supuesto, la Unica forma de solventar esta situacion seria a

través de la realizacion de un cotejo marcario”.

Tal cotejo marcario, sin duda alguna, vislumbraria algunos de los puntos maés
endebles relacionados con el registro de los signos no visibles. Esto porque, esencialmente,
el esquema manejado ha sido estructurado con base en el registro de signos tradicionales; es
decir, aquellos con elementos estrictamente visuales, lo cual podria dificultar su aplicacién a

otros tipos de signos ajenos a los habitualmente empleados.

173 Sobre este tema, la normativa vigente excluye con justo motivo la proteccién de una marca que presente
elementos funcionales o técnicos a través de la categoria de signos distintivos. Con ello se intenta evitar que
se utilice el registro de marcas para adquirir a perpetuidad derechos exclusivos sobre soluciones técnicas
(Castro, 2012).

174 E| cotejo marcario es un procedimiento referencial que el examinador emplea para poder decidir sobre las
posibilidades de registro de un signo solicitado cuando presenta similitudes con un signo registrado o
previamente solicitado. A través del cotejo se puede determinar el grado de similitud entre las marcas en
conflicto y las eventuales repercusiones relacionadas con el riesgo de confusidn que daria lugar el registro del
signo solicitado (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 38-IP, 2015).

175 Tal vez una via alternativa para esta resolver esta circunstancia sea un acuerdo formal de coexistencia de
marcas (no tradicionales) entre los titulares. En este acuerdo ambas partes reconocen el derecho de la otra
sobre su marca respectiva y acepta los términos en los cuales van a coexistir en el mercado. Esta coexistencia
puede basarse en una division de los territorios donde cada uno de los titulares puede ejercer sus actividades,
o en una delimitacién de sus ambitos de uso respectivos, por ejemplo, en lo que respecta a los productos o
servicios para los que va a usarse (OMPI, 2006).
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Ahora, este tema claramente se aleja del objeto de estudio del presente documento,
no obstante, es necesario dejar sentado que seria también imperativo el llevar a cabo un
minucioso estudio acerca de aplicabilidad de las cuatro reglas del cotejo marcariol’® para el
caso de signos no tradicionales no visibles, a fin de determinar si es que sus directrices pueden

ser aplicables -0 adaptables- también a estos.

En este aspecto, si el resultado de tal estudio llegase a concluir que no, evidentemente
surgiria la necesidad de implantar un sistema de reglas alternas para el cotejo marcario de

estos signos no convencionales especificamente.

Ademas, vale afadir que otra de las mayores complicaciones que presenta el sistema
de cotejo marcario actual para marcas no tradicionales es que el examinador tendria que

evaluar directamente los signos en conflicto.

Para ello, indudablemente se necesitaria tener una muestra disponible de tales signos;
pues su sola descripciont’” no serviria para llevar a cabo tal efecto. En aquel escenario, la
recepcion, gestion y almacenamiento de muestras fisicas de signos no tradicionales no

visibles en el SENADI seria otra cuestion imprescindible.
4.1.2.7. Resolucion.

La dltima etapa del procedimiento de registro de marcas corresponde a la emision de
una resolucion por parte de la autoridad competente. Esta resolucion se genera a partir de la
realizacion del examen de registrabilidad del signo y en ella se determina si se concede el

registro de la marca solicitada o si la misma es denegada.

176 | as cuatro reglas son: Regla 1.- La confusidn resulta de la impresidn de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultaneamente. Regla 3.- Deben tenerse en
cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido
debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (Breuer,
s.f.) (citado por Tribunal de Justicia Andina, Proceso 84-IP, 2015, pp. 8-9)

177 Algunos podrian opinar que mediante otras formas de representacién de los signos -como por ejemplo con
las cromatografias de los olores y sabores- el analista podria llevar a cabo la comparacion entre signos, sin
embargo, tales medios si bien brindan un umbral objetivo, su lectura y comprension puede resultar compleja
o dificultosa si las autoridades no han sido capacitadas sobre aquella materia.

157



Claramente este acto administrativo debe estar debidamente motivado, es decir, que
debe contener los fundamentos de hecho y de derechos que inclinaron a la autoridad que

Ilevo el trdmite a pronunciarse en un sentido u otro.

En el caso del Ecuador, una vez que la resolucion esté elaborada, el Experto Principal
de la Unidad la revisard y, de estar de acuerdo, la firmara. Tal resolucién sera notificada en
legal y debida forma al solicitante. De igual forma, el solicitante del registro podra presentar
los recursos determinados en la Ley, en caso de no estar de acuerdo con el contenido de la

resolucion en cuestion.
4.2. Practica.

En el Ecuador hasta la presente fecha se han presentado un total de 34 solicitudes de
registro sobre signos no tradicionales no visibles, 33 de estas corresponden a signos sonoros

mientras que el signo restante atafie a una textura (SENADI, 2020).

Aunque la regulacion juridica vigente resulta en que no existan dudas acerca de la
permision legal de registrar olores y sabores como marcas, en el escenario ecuatoriano, hasta
el dia de hoy, no se ha propuesto ni una sola solicitud que tenga como finalidad el registro

de un olor o sabor como marca.

Conforme se desprende del formato en linea para las solicitudes de registro de marcas,
el SENADI ha decidido incorporar una serie de opciones que tienen que ver con la forma en

que las distintas marcas pueden ser representadas graficamente.

Asi, por ejemplo, en el caso de un sonido, la institucién ha dispuesto que se debera
adjuntar un archivo en formato .mp3 (de maximo 16 MB.), que reproduzca el signo, y si el
sonido es musical también se requiere al solicitante una notacion musical del mismo (en

formato .jpg)*’8.

Para el caso del registro de olores no datan mayores especificaciones sobre su modo
de representacion mas que la descripcion detallada del signo. No obstante, anticipando que

dicha forma de representacion podria resultar insuficiente, a dicha descripcién se le podria

178 E| formulario de solicitud para el registro de marcas en el cual se podra evidenciar lo expuesto, estd
disponible en: https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/hallmarkfrm/create
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aparejar una cromatografia del olor pues a través de este medio se podria llegar a establecer
un dato objetivo sobre el signo. Este método de representacion, segun Lizano y Pal (2013),

podria ser idoneo pues resulta preciso, claro, autonomo, duradero y objetivol’®.

Por otra parte, de tratarse de una textura, segun el esquema manejado solamente se
requiere una descripcion del signo pretendido en conjunto con la presentacion de una imagen
del mismo (en formato .jpg). A pesar de lo mencionado, la primera y Unica marca registrada
en relacion a este tipo de signos demostrd que también se puede acceder al registro de las
texturas si los aplicantes presentan la solicitud con una descripcion detallada, una fotografia

y una muestra fisica del signo.

En este sentido, el Proceso No. 242-1P-2015 del Tribunal de Justicia Andino defini6
que la representacion grafica para las marcas tactiles -extrapolable para todos los demés
signos no visibles- debe ser interpretada de una forma amplia. De acuerdo a aquello, el

organismo expreso que:

Se recomienda admitir representaciones de un signo distintas a las graficas cuando éstas 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 proteccion conferida al titular. (Tribunal de Justicia Andino, Proceso No. 242-1P-2015, p.
25)

Finalmente, si el signo objeto de la solicitud se tratase de un sabor se debe aclarar que
en el formulario en linea del SENADI no se prevé ninguna opcion que permita llevar a cabo
el tramite de su registro*. Por ello se podria deducir que el registro de estos signos en el

Ecuador no es aceptado en la actualidad.

Pese a lo anterior, se ha llegado a establecer que tanto la normativa interna como la
supranacional admiten -en abstracto- el registro de sabores como marcas. Por ello, si se

emprendiese alguna solicitud de registro sobre este tipo signos en el Ecuador, su forma de

179 Como ya se ha sefialado antes, las cromatografias de olores y sabores como formas de representacion del
signo pueden ser poco comprensibles para los examinadores. Por ello, de adoptar esta sugerencia, el mismo
SENADI deberia llevar a cabo una serie de capacitaciones a los distintos funcionarios encargados del tramite
de registro de marcas. Otra solucidn para este asunto pudiese ser el requerir el asesoramiento de un experto
sobre el tema cuando se presente una cromatografia como medio de representacion de signos olfativos o
gustativos.

180 En el formulario Unico de registro de signos distintivos los signos habilitados en el sistema son: 1.
Denominativo; 2. Figurativo; 3. Mixto; 4. Tridimensional; 5. Sonoro/Auditivo; 6. Olfativo; y, 6. Tactil.
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tratamiento para el trdmite de registro podria ser asimilada a aquella dispuesta para el caso

del registro de signos olfativos.

Frente a la situacion relativa a la falta de lineamientos sobre la representacion grafica
de olores y sabores es viable contrastar el tratamiento de este requisito en el Ecuador con lo
acontecido en el sistema marcario estadounidense. En esta tonica, el requisito de
representacion grafica en el sistema estadounidense no ha sido vislumbrado como una

condicion necesaria para la posibilidad de registrar olores y sabores en los Estados Unidos.

Bajo tal premisa, las autoridades encargadas del registro concluyeron que la
representacion podria ser cumplida mediante la descripcion del signo requerido. El
pensamiento detras de esto fue que no existe alguien mejor para definir la marca solicitada y
su respectivo alcance de proteccion que su propio titular (Lizano y Pal, 2013). La autoridad
encargada del registro, en este caso, cumple una funcién direccionadora y se encarga de

determinar si es que el criterio del aplicante en correcto y procedente.

Por altimo, otra importante caracteristica del sistema aludido es que la contribucion
de muestras fisicas de los signos no visibles es totalmente aceptada y, de hecho, requerida

por la misma autoridad.

El Ecuador con base en estos insumos aportados, deberia llevar a cabo un minucioso
andlisis sobre la viabilidad del registro de los olores y sabores como marcas, como ha
sucedido para el caso de los sonidos y texturas.

En este caso, no se deberia descartar la posibilidad de que el propio SENADI extienda
una solicitud de Interpretacidn Prejudicial al Tribunal de Justicia Andino con respecto a la
procedencia de registro de estos signos como marcas y los modos mediante los cuales se

pudiere cumplir su representacion.

Asimismo, un mecanismo que podria conllevar una eventual solucion referente al
tema de la representacion gréafica seria una reforma organica al articulo 134 de la Decision
486 de la Comunidad Andina.

En dicha reforma se podria llegar a establecer que la representacion del signo no debe
ser necesariamente grafica si se tratase de un signo no convencional no visible, sino que tal

signo pudiese ser representado de cualquier manera que permita a las autoridades
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competentes y al publico determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su
titular. Se habla entonces, de una representacion identificativa en lugar de una representacion

grafica.

Como se observa, el paso del tiempo ha dado paso a estas nuevas formas de
comunicacion cada vez mas complejas, donde los actuales desarrollos tecnoldgicos permiten
hacer llegar la informacion y los mensajes de una manera alterna por mecanismos o medios
inusitados (Toledo, 2018).

El empleo de las marcas no tradicionales no visibles alrededor del mundo da fe de
aquello. En cualquier caso, estas marcas sea que estén registradas o no, evidentemente
seguiran ganando un espacio cada vez mayor en el mercado y, por consiguiente, en la

sociedad en general.

La problemética en tal contexto recae en que, si dichos signos no han podido acceder
al registro, dificilmente podrian ser tutelados en el plano juridico por sus titulares; que han

llevado a cabo considerables inversiones en estos signos para su aplicacion y desarrollo.
4.2. Reflexiones finales.

A lo largo de esta ultima seccion se han podido apreciar las distintas etapas que
conforman el procedimiento registral marcario en el contexto ecuatoriano. Si bien en el pais
se han logrado registrar algunos sonidos y una textura como marcas, la situacion acerca del
registro de olores y sabores todavia sigue siendo incierta debido a la falta de solicitudes de

registro sobre estos signos en la praxis.

Ademés, aunque la normativa ecuatoriana (COESCCI) y la normativa andina
(Decision 486) son claras en admitir el registro de los olores y sabores como signos
marcarios, en la practica tal cuestion no termina siendo del todo simple debido a la falta de
parametros o lineamientos que permitan determinar la forma en cual se debe llevar a cabo el
cumplimiento del requisito de representacion gréafica en signos olfativos y gustativos

especificamente.

La necesidad de plantear un procedimiento eficiente y preciso para la proteccién de
estas marcas es incontrovertible pues las distintas empresas y negocios requieren tener cierta

seguridad de que la inversion que se ha destinado para la investigacion, desarrollo y
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aplicacion de estos signos se vea reflejada en la posibilidad real y efectiva de poder constituir

un monopolio legal sobre la utilizacion exclusiva de los mismos en el comercio.

Por esta razon, en busca de encontrar un camino idéneo para que estos signos sean
totalmente registrables en la realidad ecuatoriana, en las Gltimas paginas de esta disertacion
se abordaran otros dos aspectos trascendentales que deben ser considerados en el
procedimiento de registro de esta clase de marcas; especialmente cuando aquellas estan

conformadas exclusivamente por olores o sabores.
4.2.1. Subijetividad.

El factor de la subjetividad es un tema que ha dificultado, en gran medida, el avance
propicio de los signos no convencionales no visibles en la sociedad debido a que no todas las
personas pueden percibir lo que ven, escuchan, huelen, tocan y saborean de un mismo modo

0 sentido.

Es evidente que la vista es el sentido mas objetivo de entre todos, por lo que la
percepcion visual de los elementos que rodean a las personas tiene un margen de objetividad
y precision considerablemente alto. Sin embargo, en el caso de los sentidos restantes es muy
complejo definir pardmetros objetivos basados Unicamente en sonidos, olores, texturas y

sabores.

Es debido a esta circunstancia que el Tribunal de Justicia de la Union Europea definio
que la representacion de los signos no tradicionales no visibles debe ser clara, precisa y
objetiva. La situacion de hecho es ain mas problematica, pues, en el caso de los olores y
sabores, estos pueden verse afectados y modificados por diversos factores como la humedad,

la temperatura o incluso el tiempo de exposicion (Sufiol, 2016).

Como una posible respuesta de esta problematica para el registro de marcas olfativas

y gustativas, se podria emplear un sistema receptivo artificial de olores'®! y sabores'®?. Estos

181 Ambrojo J.,, 2014. Las narices electrénicas entran en la industria. Disponible en:

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-5973-las-narices-electronicas-entran-industria.aspx [Consultado
en 2020].

182 Seglin Martinez (2016), “La lengua electrénica (...) es un emulador de la lengua humana donde su principal
objetivo es la cata de sabores memorizandolos y poder determinar el sabor de diferentes alimentos” (p. 1).
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aparatos han sido creados con base el funcionamiento de la nariz y lengua humana, pues

recogen la informacion del olor o sabor, la almacenan y después la comparan (Sufiol, 2016).

Esto reduciria en gran parte la subjetividad que pudieran aportar las personas
encargadas de llevar a cabo el tramite registral de la marcal®® y serian capaces de proveer
datos objetivos a partir de la utilizacion de estos instrumentos.

Si bien esto demuestra un gran avance tecnolégico, el costo de adquisicién de estos
equipos podria resultar muy elevado para algunos paises, y, considerando el margen “costo-
beneficio” es probable que muchas de las oficinas de distintos paises no contemplarian
siquiera la posibilidad de adquirir alguno de ellos. Pese a lo anterior, aquello pareceria una
solucién razonable para sortear el dilema de la subjetividad en los signos no tradicionales no

visibles en el escenario actual.

De forma paralela, probablemente seria también recomendable la elaboracion de una
categorizacion internacional de olores y sabores; tal como ha sucedido para el caso del
registro de marcas conformadas exclusivamente por colores. Aquello permitiria establecer
un umbral objetivo mediante el cual se podria llegar a comparar distintos olores o sabores

entre si bajo una nomenclatura unificada®,
4.2.2. Publicidad.

En lo concerniente al ambito practico, la publicidad o difusion de las solicitudes de
registro de marcas no tradicionales siempre ha presentado un desafio exponencial para las
diversas oficinas encargadas del registro de estos signos distintivos. Claramente en el

Ecuador no ha ocurrido una excepcion.

183 vale sefialar que la subjetividad puede ser un severo inconveniente cuando la autoridad encargada del
tramite de registro tenga la necesidad de llevar a cabo un cotejo marcario entre dos signos no visibles. En este
escenario puntual, la autoridad tendria que percibir, examinar y evaluar a los signos en conflicto directamente
y emitir una resolucion motivada sobre aquello. Al prescindir de un mecanismo objetivo para determinar los
criterios mediante los cuales el examinador fundamenté su decisidn, tal resolucidon seguramente podria ser
objeto de un recurso en consideracion a la forma en la que la autoridad analizd y resolvié el asunto.

184 Segun el articulo de la BBC (2013), cientificos estadounidenses (Jason Castro y Chakra Chennubhotla)
responsables de un estudio publicado en la revista especializada PLOS One han determinado que las
percepciones olfativas pueden ser clasificadas en diez categorias minimas: Fragante o floral-Lefioso o
resinoso-Frutal (no citrico)-Quimico-Mentolado o refrescante-Dulce-Quemado o ahumado (como las
palomitas de maiz)-Citrico-Podrido-Acre o rancio.
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Una etapa presente en el procedimiento de registro de signos corresponde a la
publicacion de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual que se solidariza cada
cierto tiempo a fin de que las personas que tengan un interés puedan hacer valer sus derechos
mediante la interposicidn de una oposicién con respecto a la solicitud de registro de un signo

determinado.

En este sentido, cabe formularse como puede publicitarse de manera efectiva un olor
0 un sabor, debido a que, si no se hace de una forma adecuada podria generar vulneraciones

a derechos de las personas.

Otro aspecto relacionado con esto, es también cémo poder dar a conocer al publico
en general que un signo (no convencional no visible) ya no se encuentra disponible en el
comercio (busqueda de anterioridades). Se podria sugerir que los aplicantes interesados en
registrar un signo tendrian que acudir de manera presencial a las instalaciones de la entidad
encargada del registro a fin de que ellos mismos puedan percibir el signo, sin embargo,
aquello en términos de conveniencia resulta un tanto contraproducente tomando en cuenta

que las personas tendrian que incurrir en gastos de tiempo, dinero y recursos para ello.

Una de las soluciones proporcionadas por el SCT sobre esta situacion ha sido que la
descripcién del signo no visible podria ser apta para dar a conocer la solicitud de registro de
la marca al publico en general y a terceros interesados. Aunque aquello ha sido muy
cuestionado por la doctrina y jurisprudencia, esto podria ser una solucion temporal dado que
no existen muchas solicitudes de registro sobre esta clase de signos y las posibilidades de que

los mismos puedan ser similares a otro previamente solicitado o registrado son escasas.

Por otro lado, la tecnologia actual estaria préxima a brindar una nueva solucién para
esta problematica pues algunos cientificos e investigadores han sido capaces de lograr enviar

sabores'®® y olores®®® a través del internet.

185 De acuerdo a esto, el habito de enviar mensajes instantaneos de texto pronto seria cosa del pasado, pues
un grupo de cientificos e investigadores de la Universidad de Singapur han logrado enviar un sabor a limonada
a través de la red. Esto fue posible a través de la creacidén de un sistema completo que permite transmitir el
sabor de una limonada a través de una estimulacién eléctrica en la lengua del receptor. Para mayor
informacion véase: New Scientist, 2017. Send someone lemonade... through the internet. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-G1P201iFUY&feature=emb title [Consultado en 2020].

186 Algunos investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) también han creado un sistema que es
capaz de receptar compuestos aromaticos mediante una nariz electrénica y transmitirlos a distancia a un
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Asimismo, existen también otros métodos que actualmente permitirian que los olores
-e incluso los sabores- puedan ser empleados como medios de identificacion en el mercado
sin ningan problema, entre los principales estan:

-Tintas y barnices microencapsulados: estas herramientas consisten en introducir el aroma en

la tinta de la cara externa del producto o envase mediante etiquetas y se libera por el tacto.

Estas etiquetas permanecen inactivas hasta que el consumidor las frota. EI aroma emanado

conecta con el consumidor y se disipa rapidamente para evitar que se produzca un olor
persistente.

-Encapsulacion en capa fina: se trata de un avance tecnoldgico emergente en el que la
liberacién de los olores se da por tiempo. Esto a través de un proceso mediante el cual
sustancias bioactivas se introducen en una matriz para impedir que se pierdan o alteren,
protegiéndolas de esta forma de la reaccion que pudiesen generar otros elementos. De modo
general, la encapsulacion es un medio de envasar, separar y almacenar materiales para su
ulterior liberacion bajo condiciones controladas.

-Pléasticos liberadores de aroma: esto se refiere a una nueva forma de envasar los productos
que ya ha sido aprobado en los Estados Unidos por la United States Food and Drug
Administration (FDA). (Hernandez, 2008, p. 142)

Todas estas herramientas descritas posiblemente solucionarian muchos de los

problemas actuales inherentes a la promocién y difusion de las marcas olfativas y gustativas.

Si bien es innegable que todos estos avances tecnoldgicos brindan varias soluciones
a las problematicas que genera el registro marcario de signos no visualmente perceptibles, la
lagubre realidad es que la adopcidn de estas mismas soluciones podria llegar a ser incosteable
para muchas de las oficinas encargadas de llevar a cabo el registro marcario en diversos

paises.

Por esto, aunque el desarrollo de la tecnologia ha propuesto diversas alternativas, la
solucion al asunto de la publicidad y difusion en esta clase de signos posiblemente podria ser
resuelto de una manera mucho mas audaz y sencilla. Esto seria simplemente con la
descripcion detallada de los signos®’ en conjunto con la recepcion y gestion de sus muestras

0 especimenes fisicos en las oficinas registrales.

dispositivo con capacidad para reproducirlos. Para mas datos véase: ElDiario, 2019. Enviar y recibir olores ya
es posible gracias a wuna investigacion de la Universidad de Extremadura. Disponible en:
https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Enviar-recibir-investigacion-Universidad-

Extremadura 0 870713284.html [Consultado en 2020]

187 El Principio de Parsimonia, o cominmente conocido como la Navaja de Ockham, podria ser un argumento
que avala la utilizacién de la descripcién detallada del sigho como la mejor forma de representar los signos no
visibles solicitados al registro. De acuerdo a este principio metodoldgico aplicado en materia econdmica, en
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Claramente estas formas de representacion han sido profundamente cuestionadas en
diversas ocasiones, sin embargo, su propuesta -tal vez- no ha sido desarrollada de una manera
correcta mediante la cual se permita reconocer que la conjuncién de ambos modos de

representacion podria llegar a ser viable en la practica marcaria moderna.

Como ya se habia mencionado previamente en esta disertacion, el requisito de
representacion grafica surgio como una formalidad que tenia por finalidad el evitar que se
recepten y almacenen muestras fisicas de las distintas marcas solicitadas en las oficinas
registrales. Aquello no era factible en términos practicos por lo que se decidi6 que el signo
solicitado debia ser susceptible de ser reproducido facilmente; de ahi que fuera a través de

una modalidad gréfica.

Sin embargo, para el caso del registro de signos no visibles, tal perspectiva pareciese
que se ha vuelto totalmente inoperante al dia de hoy. En este aspecto, el revaluar la
posibilidad de recepcién y gestion de muestras podria resultar en extremo beneficioso, pero,
¢Coémo se llevaria a cabo este asunto? A continuacién, se exponen algunas sugerencias y

recomendaciones relativas a esta tematica.

En primer lugar, para que esta propuesta funcionase, en principio, seria propicio que
los signos olfativos deban estar contenidos en un recipiente de cristal en su forma o
presentacion liquida (tal como en el caso de los perfumes). Esto podria constituirse como una

cuestion ex ante indispensable para su registro*®é,

A partir de ello, se podria requerir al titular que su signo debe ser capaz de durar una
cantidad minima de tiempo en su contenedor o envase después de su depdsito en la
institucion. Esta duracion minima pudiese ser de tres a cinco afios (especialmente para el caso

de los olores)*®,

muchas ocasiones, la respuesta o solucién mas simple es mejor o mas plausible que una respuesta o solucion
compleja (Soto, 2017).

188 |ncluso la misma institucién encargada del registro podria reglamentar a detalle cuales serian las
caracteristicas y dimensiones que el frasco o recipiente deberia tener para facilitar su almacenamiento y
administracion en la institucion.

189 Fyidentemente la propuesta del tiempo de duracién minima puede ser un tema sujeto a discusién y analisis,
no obstante, independientemente de la cantidad de tiempo que la autoridad disponga, una vez culminado tal
periodo el solicitante deberia volver a proveer otra muestra a la institucion. Si el solicitante, previo a un
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¢Por qué se sugiere este lapso de tiempo? Debido a que algunos estudios han
demostrado que los olores de los perfumes en sus envases pueden llegar a durar mas de cinco
afios. Incluso la duracion de la fragancia puede llegar a extenderse a mas de diez afios (el
mismo periodo de vigencia del registro de una marca) si el perfume ha sido preservado en
bajas temperaturas y con una exposicion luminica controlada (Similar Parfum, 2017). De alli

que se haya propuesto tal tiempo de duracion.

En vista de lo anterior, es preciso aclarar que con lo expuesto no se pretende insinuar
que la duracion de la proteccién otorgada al signo no visible va a ser directamente
proporcional al tiempo de duracién de la muestra aportada, lo que se alude entonces, es que,
si bien la proteccion al signo puede ser consignada durante diez afios'®, el titular debera
cumplir una condicidn necesaria para que ocurra tal efecto. Esta condicion se refiere a que el

titular del signo deberia comprometerse a renovar periodicamente la muestra suministrada®®®.

Ahora bien, una vez que el tiempo de duracion dispuesto -sea cual sea- esté proximo
a culminar, la autoridad competente deberia volver a solicitar otra muestra fisica del signo en
el supuesto de que la muestra almacenada ya no sea apta para cumplir sus fines. Asi, la
autoridad comunicaria formalmente al solicitante esta circunstancia a fin de que el titular
cumpla con lo solicitado; so pena de que el registro otorgado sobre el signo sea cancelado.

Esta ultima decision podria ser impugnada por el titular.

Por otro lado, ante la posible pérdida o destruccion de la muestra, la autoridad deberia
de igual forma comunicar este incidente al titular para que el mismo, en un periodo de tiempo
determinado, pueda volver a aportar otra muestra del signo a la institucion. Es claro que en

estas dos situaciones el titular probablemente no seria responsable de lo que ha sucedido con

requerimiento formal escrito, ha decidido no suministrar otra muestra a la autoridad, lo mas razonable seria
que su registro quedara cancelado. Claramente esta resolucion seria impugnable.

190 Segun el articulo 152 de la Decisién 486, “El registro de una marca tendra una duracién de diez afios
contados a partir de la fecha de su concesidon y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afos.”
(Decision 486 CAN, 2000).

191 Esta formulacidn es un tanto controversial pues, aunque el titular pudiese lograr obtener el registro sobre
el signo, el mismo titular deberia ser igualmente capaz de seguir aportando muestras fisicas a la institucién en
diversas ocasiones, caso contrario su registro podria ser nulitado ulteriormente. Esto posiblemente llegaria a
motivar a los empresarios para desarrollar nuevos procedimientos o métodos que permitan que la duracion
del aroma se prolongue todavia mas.
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la muestra aportada, por lo que se podria conceder un tiempo de gracia adicional para que el

titular no tenga problemas en conseguir y suministrar otra muestra a la institucion.

Si el titular, pese a ser legalmente notificado con el incidente, no ha podido dar
cumplimiento a lo requerido por la autoridad en el tiempo concedido, lo mas razonable es
que el registro deberia ser cancelado!®?. Asimismo, esta resolucion seria susceptible de ser

impugnada.

Pues bien, acorde a lo explicado, se podria anticipar o prever que la administracion y
gestidn de las muestras de estos signos no seria tan demandante, dificultosa o compleja para
la institucion. Tal vez lo Unico que se requeriria es que las oficinas registrales tengan
disponible un espacio de almacenamiento idéneo con una temperatura conveniente, con una
buena ventilacion y con wuna exposicion luminica controlada. Estas muestras,
innegablemente, deberian estar a libre disposicion en caso de que el examinador, los
solicitantes o el publico en general requieran percibir directamente el signo para cualquier

finalidad®®,

Por otra parte, ya para el caso de los signos gustativos todo lo descrito podria ser
igualmente aplicable en mayor o menor medida. No obstante, se debe tomar en cuenta que
los sabores presentan algunas caracteristicas mas complejas en vista de que 1os mismos son

perceptibles Unicamente a través de su degustacion.

Por consiguiente, si bien los sabores podrian ser materializados en una composicion

liquida (como un espray bucal*®), los mismos deberian someterse a estrictos controles de

192 Queda claro las marcas olfativas y gustativas necesitan tener un tratamiento juridico diferenciado bajo un
sistema de reglas y normas propias, pues sus caracteristicas difieren en demasia con los otros tipos de signos
marcarios existentes. De alli, que se haya propuesto la condicidn de la renovacién periddica de la muestra.
193 para poder dar un mayor alcance a la disponibilidad de la muestra al publico se podria plantear que el signo
sea también almacenado y gestionado en diversas sedes del SENADI en el Ecuador. En tal supuesto, el
aplicante deberia aportar tres muestras fisicas del signo; una para la sede de la ciudad de Quito, otra para
Guayaquil y otra para Cuenca.

194 Cabe la posibilidad de que algunos sabores no puedan ser condesados en su forma liquida. Para este
supuesto, la autoridad deberia evaluar cuidadosamente si en este caso particular se podria prescindir del
aporte de la muestra fisica del signo. La representacioén, por tanto, quedaria circunscripta a la descripcion
detallada del signo. Adicionalmente, se podria incorporar una cromatografia del sabor para dotar de cierta
seguridad juridica a la solicitud y registro, no obstante, acorde a lo estudiado la cromatografia per se no
cumpliria con los estandares del caso Sieckmann, pues resultaria poco clara y comprensible para los titulares,
examinadores y para el publico en general.
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calidad que demuestren que aquel liquido es apto para el consumo humano. Ademas,
obligatoriamente deberia incluirse una especificacion de la duracion del tiempo de su

consumao.

En estas circunstancias, los olores y sabores finalmente podrian llegar a consolidar el
estatus juridico de “marca registrada” en la realidad ecuatoriana y por qué no, en la realidad
de otros paises. En sintesis, la recepcion y gestién de muestras; en conjunto con la descripcion
detallada del signo, podrian ser formas iddneas de representar los signos olfativos y

gustativos mediante las cuales se permitiria obtener su registro.

Por ultimo, aunque se han vertido algunos concretos argumentos mediante los cuales
se sustenta que estos dos métodos de representacion pueden ser viables para registrar signos
no tradicionales no visibles en la actualidad, no se debe ignorar que bajo esta nueva
modalidad tanto los abogados como los titulares de las distintas marcas deberian viajar al
lugar donde se encontrasen las muestras fisicas para determinar si es que se oponen o no al

registro de otro signo no tradicional no visible.

Aquello generaria algunos costos para las partes por cuestiones elementalmente
logisticas, no obstante, si alguna empresa o persona ha focalizado su tiempo, dinero y
recursos en adoptar un signo de esta indole, probablemente también estaria dispuesta a correr

con tales gastos con el fin de hacer valer sus derechos sobre el signo en cuestion'®>.

Ahora bien, de acuerdo a todo lo estudiado, las marcas no tradicionales no visibles
son, en definitiva, mecanismos innovadores y creativos que pueden servir como una

plataforma para trasformar una buena idea en una accion rentable. Aquello podria favorecer

195 La descripcidn detallada del signo podria ser un indicador sobre el nivel de similitud que existe entre los
signos en conflicto. Suponiendo que una persona tenga registrada como marca olfativa el olor a eucalipto con
toques de naranja y otra persona esté solicitando el registro de una fragancia de pino con reminiscencias de
vainilla, en tal contexto pareceria que no es necesario ir a percibir las muestras directamente, pues se tratan
de dos olores diferentes. Por otro lado, si ambos estuvieran compuestos de un mismo olor matriz, pero
difieren en algunos elementos que integran el aroma en su totalidad, forzosamente el titular o los abogados
tendrian que ir a percibir directamente signo a través de su muestra fisica. Aqui seria ttil también llevar a cabo
un cotejamiento a través de un andlisis de la cromatografia de ambos olores. Sin embargo, tal cromatografia
quedaria excluida totalmente como forma de representacion del signo si se tomara en consideracién el
estandar del caso Sieckmann.
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inclusive a que existiera una mayor inversion nacional y extranjera; mismas que serian

propicias para el desarrollo econdémico del pais (Castro, 2012).

Aunque evidentemente estas marcas no son algo reciente en la sociedad
contemporanea -pues su utilizacion inicial se remonta hace més de 50 afios atras-, la
tecnologia actual bien podria llegar a permitir que las mismas generen importantes cambios

en la dinamica evolutiva de la economia mundial a mediano y largo plazo.

Esto puede ser explicado a partir de los postulados del profesor Joseph Schumpeter'®,
quien sostuvo vehementemente en su obra “Teoria del Desenvolvimiento Econdémico” que la
innovacion es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso econémico de las sociedades
(Schumpeter, 1978). Tal innovacion, segun su criterio, debe ser necesariamente entendida
como la introduccién de un mecanismo con el potencial de romper el status quo de las

preferencias habituales del circuito comercial (Schumpeter, 1978).

En tal sentido, pareciese que los signos no tradicionales no visibles podrian encajar
en la definicion propuesta por Schumpeter, pues si su aplicacion en el comercio va de la mano
con la utilizacién de los recientes avances en materia tecnoldgica, estos signos podrian llegar
a cambiar drasticamente la forma en la que la sociedad puede identificar y distinguir lo
ofertado en el mercado; generando que la mercadotecnia y publicidad tradicional tengan que

reinventarse.

En suma, estas nuevas marcas pueden convertirse en un punto focal estratégico para
las distintas empresas en las proximas décadas. Su uso adecuado claramente originaria que
los distintos agentes del comercio que han decido incursionar en su investigacion y desarrollo

se tornen cada vez més competitivos en el aglutinado medio comercial.

Bajo este supuesto, ulteriormente las demas empresas y negocios probablemente
también se verian en la necesidad de adoptar y mejorar estas mismas herramientas para
igualar o superar a su competencia. Esto favoreceria no solo a las propias empresas, sino a

los consumidores y a la colectividad como tal.

196 Joseph Schumpeter es considerado por muchos como el economista mas importante del siglo XX. A él se
le atribuyen una serie de contribuciones en materia econdémica y empresarial tales como: la destruccién
creativa, lainnovacién como motor de cambio, la funcién de innovar y el rol del empresario, entre varios otros
aportes (Oyala, 2008).
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La regulacion de estas marcas, por todas las razones ya explicadas, responde entonces
a la logica planteada por la teoria utilitarista que justifica la existencia de la propiedad
intelectual (Rojo, 2014), pues el reconocimiento, desarrollo y aplicacion de estos signos
innovadores y creativos resulta Gtil no solo para el titular de la marca sino para el bienestar y

progreso de toda la sociedad en general.

Por todo lo expuesto, un tratamiento normativo preciso y claro que dote de seguridad
y proteccion juridica a los signos de esta tipologia es crucial para que los agentes del trafico
mercantil se vean motivados en adoptar y desarrollar estas marcas en sus distintos giros de

negocios en los préximos tiempos.
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Conclusiones.

Con la elaboracion de la presente disertacion se ha podido llegar a determinar, en
primera instancia, que los signos marcarios no tradicionales no visibles son el producto de la
iniciativa, esfuerzo y creatividad que las empresas y negocios han tenido en respuesta a las
demandas del propio mercado y de los consumidores.

Estas marcas pueden llegar a generar grandes beneficios econémicos para los
distintos agentes del comercio; pues las mismas agregan un valor sustancial a los productos
o0 servicios que identifican y distinguen. Asi, estos signos bien podrian llegar a convertirse
en los activos intangibles mas preciados que las empresas o personas posean en un futuro no

muy lejano.

Cabe puntualizar que la utilidad del empleo de estos signos en el comercio no resulta
exclusiva para las empresas y la economia, pues a medida que estas marcas cobren mayor
acogida en el mercado, la experiencia de los consumidores en el proceso de adquisicion de
bienes y servicios podria implicar una mejora significativa. Asi, los beneficios de las marcas
no tradicionales se extrapolarian inicamente a sus titulares sino a toda la sociedad en diversos

escenarios.

Ya en materia juridica, las marcas no tradicionales han tenido que someterse al
insoslayable cumplimiento de dos requisitos para poder ser registradas, estos son: la
distintividad y la susceptibilidad de representacion grafica. Ambos requisitos, sin lugar a
dudas, han generado una serie de problematicas al momento de ser aplicados en este tipo de

marcas tan particulares.

De acuerdo a lo aportado en este documento, el primero de estos requisitos, hoy en
dia, puede llegar a ser cumplido sin mayores complicaciones para el aplicante al registro de
una marca de esta indole. Incluso en el supuesto caso en el que un signo no tradicional no
visible carezca originariamente de aquel requisito, tal signo puede ser eventualmente
registrado bajo la aplicacion de la doctrina del significado secundario, misma que fue

desarrollada en este mismo trabajo investigativo.

Por otra parte, con respecto al precepto normativo de la representacion gréafica, se

puede puntualizar finalmente que este requisito, en efecto, se ha consolidado como un
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verdadero impedimento legal para que las marcas olfativas, gustativas, y en algunos casos
las marcas tactiles, puedan ser efectivamente registradas ante la mayoria de las oficinas

encargadas de llevar a cabo este tramite o procedimiento.

En relacion a este punto, es importante dejar sentado que la representacion del signo
es un requerimiento formal que, de ninguna forma, podria dejarse de lado en el procedimiento
de registro marcario, no obstante, el hecho de que tal representacion deba ser estrictamente
grafica ha impedido que estos signos puedan llegar a ser realmente posibles en la practica

marcaria contemporanea.

La representacion de este tipo de signos, en consecuencia, deberia ser de cualquier
forma que permita al examinador y al publico en general; conocer y comprender cudl es la
naturaleza del signo, su contenido, sus caracteristicas y el alcance de la proteccion otorgada
al mismo. Se concluye entonces, que la representacion de los signos no visibles no deberia

ser grafica sino identificativa.

A lo largo de este documento se han expuesto varias modalidades de llevar a cabo el
cumplimiento de la representacion de estos signos, lamentablemente ninguna de ellas ha
tenido mayor acogida en los distintos paises del mundo por diversos motivos. Sin embargo,
uno de los modos de representacion méas empleados ha sido la descripcion del signo

solicitado.

Ahora bien, en la presente disertacion también se ha podido estatuir cudl es el
panorama actual referente a la procedencia o improcedencia del registro de estos signos en

Colombia, Estados Unidos y la Union Europea.

Sobre este asunto, es preciso establecer que hoy en dia en Colombia, el registro de
signos no tradicionales no visibles es relativamente aceptado. Se ha definido que es relativo
debido a que, si bien se han logrado registrar varios sonidos y una textura como marcas,

todavia no existen registros favorables para signos olfativos o gustativos.

En Estados Unidos, la situacion ha sido distinta. Segun el sistema manejado por este
pais, el requisito de representacion del signo es en realidad una cuestién formal externa al
verdadero quid del tramite de registro de estas marcas: la distintividad. En tal virtud, para

este sistema lo importante es demostrar la distintividad del signo en el mercado, pues su
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representacion puede ser cumplida simplemente con la descripcion del signo y con el

suministro de una muestra fisica del mismo.

Asi, durante varias décadas, los signos marcarios no tradicionales no visibles han
podido ser efectivamente registrados en los Estados Unidos; ya sea en el Registro Primario
(si la marca posee suficiente distintividad) o en el Registro Suplementario (si el signo carece

de la aptitud distintiva necesaria de forma inicial).

Por otro lado, bajo recientes cambios en la normativa de la Unidn Europea se esperaba
que con la supresion del requisito de representacion grafica las marcas no tradicionales no

visibles tendrian via libre para ser registradas.

Sin embargo, segun la practica registral marcaria que se maneja al dia de hoy en la
UE, se ha determinado que, al no existir ninguna forma de representacion valida de estos
signos, las solicitudes de registro de marcas olfativas, gustativas o tactiles se entenderan por
no interpuestas. Esto implica que no es procedente el registro de los signos marcarios no

tradicionales no visibles salvo el caso de los signos sonoros.

Para terminar, esta claro que el Ecuador no ha sido totalmente ajeno a la posibilidad
de registrar signos no tradicionales no visibles como marcas. Prueba de ello ha sido el
emblematico registro de la marca tactil de la botella “Old Parr” y los multiples registros

marcarios de sonidos.

Empero, la situacion antes descrita no resulta aplicable para las marcas olfativas y
gustativas, pues, la admisién o inadmision de su registro sigue siendo ambigua en los tiempos
actuales. Esto a razon de que, en el Ecuador, no se ha propuesto ni una sola solicitud de

registro sobre estos dos tipos de signos.

Ademas, el unico método dispuesto para llevar a cabo la representacion grafica de los
signos olfativos es la sola descripcion de los mismos. En el caso de signos gustativos, la
situacion se torna mas critica, dado que no se ha establecido criterio alguno para su forma de
representacion. Vale mencionar que tal forma de representacion, acorde a lo estudiado, podria

resultar insuficiente para que el tramite de registro prospere en el Ecuador.

Finalmente, es imperativo expresar que, aungue la representacién de indole gréafica

genera un notable problema para poder registrar estos signos en la practica, todos los otros
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modos de representacion propuestos han sido igualmente cuestionados en reiteradas
ocasiones, de ello se colige que todavia no existe un criterio unanime y definitivo sobre este

topico hasta la presente fecha.

No obstante, el dejar de lado el paradigma de que la representacion de estos signos
deba hacerse de una manera estrictamente grafica visual puede ser el primer paso para que
estos signos lleguen a ser una realidad en la sociedad ecuatoriana. Adicionalmente, el
revaluar y repensar las criticas a las alternativas de representacion propuestas bien podria
favorecer a que proximamente se encuentre una solucion mas accesible y eficiente para el

cumplimiento de este requisito en los tiempos actuales.
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