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RESUMEN:

£l presente articulo gira en toeno al debate y aclaacon de & situacon y parametros de regutrabilidad de las actualmente llamadas
"Marcas No Tradicionales”, Las msmas que ~al igual que ks Marcas Teadsoonakes - estin destinadas & distinguer productos y/0 servicios an e
mercado, pero son pescibicos por el convumichor o Través de sus oteos cuatro sentidos distimos al de fa vista,

Palabeas cliee: Marcas no tradicionales — Registrabilidad — Distintividad — Repeesentacion grafica — Marcas sonoras — Maecas offativas

~ Mazcas qustativas — Marcas tactiles,

ABSTRACT:

The present aricle revolves around the debate and clarification of the situation and parameters of registraton of the nowadays called
“Non- traditiona Trademarks” wiich -as wedl & traditional Trademarks - are meant to distinguish peoducts and / or services in the market, but
distinquished a5 these ones are perceived by the consumer theough the four senses dffesent from the sight.

Keywords; Non-traditional Tradesnarks — Registration - Distinctiveness — Graphic sepeesentation — Sound marks — Smell marks - Tactile
marks.

“Una marca es un signo, un signo con
significacion, que comunica ideas, que
inquieta teniendo que ser dentro de simis-
ma, una estructura estética. Una marca es
también una senal, que da diferenciacion,
que permite orientar, que permite recono-
cimiento que se graba y que grava. Una
marca también puede ser una cicatriz,
por las huellas que dejo. tal puede ser su
impacto, que puede llegar a herirnos. Pero
sobre todo una marca es propiedad™.

. INTRODUCCION

Actualmente, las marcas representan uno de
los activos mas importantes para las empresas,
las cuales no solamente invierten en ellas como
un mecanismo para identificar sus productos o
servicios; sino que, ademas, las utilizan como
una herramienta para fidelizar a un sector de
consumidores especifico en el mercado.

La importancia y gran utilidad de las mismas,
ha generado que se desarrollen nuevas formas
de expresion de estos signos distintivos, per-
ceptibles hoy en dia por los distintos sentidos
del ser humano (tacto, audicion, olfato o qusto),

dejando atras aquellas formas de identificacion
de productas y servicios percibidas unicamente
por la vista,

Asimismo, con la evolucion del marketing y las
estrategias de venta, cada vez resulta mas co-
mun que las empresas desarrollen estas nuevas
formas -no tradicionales- de expresion, con la
finalidad de brindar a los consumidores, con
las “marcas’, un concepto o experiencia com-
pleta que deje huella en ellos, de tal manera
que ariente sus preferencias de consumo hacia
determinado ofertante.

Frente a este contexto, €stos nuevos signos
marcarios han generade un nuevo reto para
las Oficinas Registrales de Marcas alrededor
del mundo, no solo por la novedad que re-
presentan, sino también por la dificultad que
generan al establecer criterios y estandares
claros que definan el cumplimiento de los
principales requisitos de registro de una mar-
ca: i} la distintividad y /i) la susceptibilidad de
representacion grafica.

En consecuencia, resulta importante realizar un
analisis de la situacion actual de dichos signos y

1. ARBELAEZ. Martin Uribe, Propiedod industral Neoliberalismo y Patente de fo Vida. Colombla: Ediciones Doctring y

Ley Limitada, 2002, p. 42.
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los avances que estos han presentado, no solo a
nivel nacional sino internacional. Y es justamen-
te ello, el abjetivo del presente articulo, el mis-
mo que desarrollard brevemente el concepto y
tipos de marcas, los requisitos para su registro;
asf como, de manera Individual, la situaciéon
juridica y registral de las denominadas marcas
no tradicionales, perceptibles por el olfato, la
audicion, el gusto y el tacto,

Il. NOCIONES GENERALES DE LAS
“MARCAS"

Desde |a época romana, en el mercado se utiliza-
ban medios de identificacion o autentificacion
del origen empresarial de los productos que
se comercializaban en ese entonces; principal-
mente, tubos de estano, ollas de cocina, piedras,
ladrillos y materiales para la construccion, asi
COMO, quesos, vinos y colinos oculares’,

Posteriormente, luego de la revolucion indus-
trial, con el crecimiento econémico de los paises
y la evolucion de las estrategias de marketing,
se universalizo el uso de las marcas como ele-
mento indispensable para un desenvolvimiento
eficlente de la actividad empresarial; y, en con-
secuencia, para el fomento de la competencia
leal en el mercado. Asi, surgio la necesidad de
disenar y estructurar un sistema de proteccion
efectivo para dicha herramienta empresarial,
que permitia y permite que ios consumidores
puedan identificar los bienes y servicios de un
determinado proveedor. Fue asi, que a nivel
internacional se empezé a disenar politicas y
marcos normativos para el sistema marcario.

Hoy en dia resulta imposible imaginar un
mercado competitivo eficiente sin un sistema
de marcas. Es mas, en la actualidad las marcas
representan uno de los activos mas importantes
para las companias locales e internacionales; las

cuales destinan grandes montos de inversion
al posicionamiento de las mismas, ya que ello
reflejara una rentabilidad mayor para sus em-
presas y los diferenciara de sus competidores.

En ese contexto, en el mercado peruano -asi
como, a nivel internacional- se le otorga a las
marcas un alto valor comercial. Ello se puede ver
reflejado en el incremento del total del numero
de solicitudes presentadas ante el Instituto
Nacional de Defensa de |a Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual -en ade-
lante, "INDECOPI". Recordemos que en los paises
miembros de la Comunidad Andina, incluyendo
el Peru, el derecho marcario es constitutivo;
por lo que, serd el registro de un signo el que le
otorgue a su titular la proteccion y derechos que
por ley le asistan, Al respecto, el articulo 154 de
la Decision 486 -Régimen Comun de Propiedad
Intelectual de los paises miembros de la Comu-
nidad Andina- en adelante, la "Decisién”-, se
senala que: “El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirira por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente”.

Asl, sequn la Organizacion Mundial de Propie-
dad Intelectual, en el 2005 se presentd un total
de 1B.821 solicitudes de registro de marcas;
mientras que al 2015 se llegaron a presentar un
total de 26.354; es decir, que en la dltima década
hubo un incremento de mas de 18.000 solicitu-
des de marcas presentadas ante el INDECOPI’,

Adicionalmente, en el ultimo estudio del im-
pacto economico de las marcas en los cinco
paises de América Latina (Chile, Colombia,
México, Panama y Peru), publicado en el ano
2016, se concluyd que dichos paises ‘muestran
una rendencia positiva en el nimero de marcas
registradas en cada ano desde 2010 y en los ca-
sos de México y Peru, las marcas han crecido por
encime del crecimiento del PIB, es declr cada vez

2, BERTONE, L E. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo | Buenos Alres:
Editorial Hellosta, 2003, p. 127, citando a Bendetto. M. A, (1975) Marchio (storla), en Enciclopedia del Diritio.

Tomo 25, p. S77.

3. Vee base de datos estadisticos de ls Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, actualizada a noviembre de
2016 Oispanible en: <hitg/Apstatswipointipstatv2/ipsitaisResultyalus>,
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cuentan con mds marcas registradas por unidad
de actividad economica, mestrando una intensi-
ficacion en su uso™.

Ahora bien, debemos entender que una marca es
un signo, cuya capacidad distintiva, informa a los
consumidores respecto del origen empresarial de
determinados bienes y/o servicios; permitiendo
que estos sean diferenciados de los demas pro-
ductos y/o servicios idénticos y/o vinculados que
son abastecidos por otros proveedores.

Cabe precisar que las marcas no son el unico
elemento que identifica y diferencia un produc-
to y/o servicio de sus similares, aunque pueden
ser consideradas el elemento mas importante.
“Es el caso por ejemplo del conjunto de elemen-
tos que utilizan determinados establecimientos
que permiten diferenciarios de otros y que estan
constituidos, entre otros, por los uniformes de los
empleados, por el color y tipo de mobiliario, por la
dispasicion de los elementos dentro del estableci-
miento, par el menu, por &l disedio arquitectonico
del lugar, etc”™.

No abstante ello, el objeto de estudio del
presente articulo sera unicamente el sistema
marcario, enfocado especificamente en la
evolucion del concepto de marca; y, las nuevas
expresiones de las mismas que se han generado
a partir de dicha evolucion. De tal manera, que
se pueda abrir el debate y aclarar la situacion
y/o parametros de registrabilidad de las actual-

4 Cfin ASIPL INTA y FIEL, “Los marcas en América Latina Estudio del impacto [ 50 U0 0 103 0 Residentss o
ECONGIICD en cinco parses de fa regidn (Chile, Colombya, México. Ponamd y 9OQistID de marcas - En W
b Pas Ao 2010 Aho 2014
Disponible en:  <http/wwwints.org/Communications/Documents/ | Chile 377 382
Latin America Impact Study ES 121216.pdf>. Tatda 4: Participacion | Colombia a2 342
de residentss y no residentes en el réqistro de marcas an los paises | México 288 233
seteccionados de América Panama 624 664

Peru 77 399

Latina Fuente: elaboracion propia segun ta OMP|

mente llamadas "Marcas No Tradicionales’, las
mismas que -al igual que las Marcas Tradicio-
nales- estan destinadas a distinguir productos
y/o servicios en el mercado, pero son percibidos
por el consumidor a través de sus otros cuatro
sentidos distintos al de la vista.

1. ElConcepto de Marca.

La marca es el signo o sena utilizada como
herramienta para distinguir un producto o
servicio de otro; y, por tanto, cumple un rol
preponderante en el proceso competitivo de
un mercado, permitiendo a los consumidores
adquirir los productos o servicios que buscan,
sin incurrir en costos de transaccion elevados.
Cabe precisar, que “las marcas no garantizan la
absolutay plena satisfaccion de los consumidores.
Y no tienen por qué hacerlo. Deben eso si consti-
tulrse como mecanismos adecuados de revefacion
de informacion (...)"™,

En ese sentido, las marcas (... ) no garantizan que
el publico adquiera lo que desea pero (.. ) facilitan
al publico la adquisicion de lo que desean. Ef con-
sumidor de alimentos o €/ adquirente de un auto-
movil sebrdn quizas que no podran comprar caviar
irani ni un Mercedes Benz ultimo modelo, peroentre
los productos que estdn al alcance de su bolsillo
saben que la marca X tiene mas atractivo para él
que la marca Y. De no existir las marcas, comparar
serfa mucho mas dificil y mucho mayores serdn los

problemas que tendria que afrontar el comprador™.

5, METKE MENDEZ, Ricardo. £ riesgo de confusion desde fa perspectiva def
derecho marcano y lo competencia desteal En: Estudios de Propiedad Intelectual. Bogota: Universidad de! Rosario,

2011, p. 100

6, RODRIGUEZ GARCIA, Gustavo y SOSA HUAPAYA, Alex, Con Licencra para Anunciar; Un tratado del Derecho Publicitario

enef Pery, Enc Themis. Lima, 2074, pp. 165
7. tocCh
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Actualmente, la marca es el principal Instrumen-
to publicitario de una empresa, i) cuyo retormno
se materializa en la preferencia de los consumi-
dores y el mayor nimero de ventas que ella le
genere; y i) cuya correcta utilizacion importa
al Estado como ente regulador y protector del
correcto desenvolvimiento del proceso com-
petitivo®, En efecto, como nos dice el profesor
Torres: “las empresas concentran, resumen y di-
ferencian sus ofertas a través de las marcas y los
consumidores compran marcas. Las marcas son
los elementos mds visibles de las empresas y los
productos. Sin embargo, es obvio que todas los
marcas no gozan de la misma visibilidad™.

Asimismo, las “marcas proporcionan valor a la
sociedad ~incrementan la utilidad de los bienes
que las portan- para todos los agentes que, di-
recta o indirectamente estan imbricados en las
relaciones de intercambio. Y suimportancia es tal
que hay marcas que tienen mds notoriedad que
paises. Algunas de ellas, incluso, forman parte de
culturas generales. Otras, se erigen en simbofos de
estilos de vida""".

Las marcas son un fenémeno complejo, atil y
esencial en un mercado, formado por muchos
oferentes y demandantes, entre los cuales existe
un latente problema de asimetria informativa
que se busca regular a través de las leyes: pero
que, puede ser atacado empleando como herra-
mienta el uso eficiente de marcas en beneficio
de los consumidores, los proveedores, la socie-
dad en general, y, el correcto desenvolvimiento
del proceso competitivo en el mercado.

En virtud de lo expuesto, la eleccion de una
marca es una decision importante para las em-
presas, que debe obedecer no solo a criterios

estéticos, comerciales y de marketing: sino que
ademas deberd ser analizada bajo el marco
Juridico que corresponda al territorio donde se
solicite la misma; para que, de esa manera, goce
de los beneficios de la proteccion legal que le
otorga dicho ordenamiento juridico vigente,

El articulo 134 de la Decision senala que: 4...)
constituird marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podradn registrarse como marcas los signos suscep-

tibles de representacion grafica”. En otras palabras,
el INDECOP! otorgara el registro de un signo soli-
citado como marca, unicamente cuando cumpla
dos requisitos: i) tener caracter distintivo; y, fi) ser
susceptible de representacion gréfica.

Adicionalmente, el referido articulo 134 de la

Decision sefala que podran constituir marcas

los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbalos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nimeros;

el un color delimitado por una forma, o una
combinacidn de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;

g) cualquier combinacion de los signos o me-
dios indicados en los apartados anteriores.

B Asimisma, “{...) marcos proporciona valor d ko soctedod -incrementan ke utilidad de Jos enes gue las portan- para
todos fos agentes que, diracts o mdirectamente estan (mbncados en las relaciones de intercambio. Y su impartancia
es ta! que hay marcas que tienen mas notoriedad que palses. Algunas de elas, inclusa, forman parte de culturas
genernles. Otray, se evigen en simbolos de estilos de vida™ En TORRES RUZ, Francisco Jose. “Marcas y Marketing:
£l vafor y ko gestién de fa marca”. En: MARTINEZ GUTIERREZ, Angel, “Marca y PubSicidad Comercial- Un Enfoque

Interdisciplingrio”. En: La Ley, Espania: 2009, p. 246,

9. EnTORRES RUIZ, Francisco José, “Marcas y Markering: Ef valor y fo gestion de ko marca” En: MARTINEZ GUTIERREZ,
Angel. Marca y Publicidad Comercia)- Un Enfoque Interdisciplingrio, En; La Ley, Espana: 2000, p. 261,

10, Ibvd. p. 246,
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Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina -en el Proceso 07-1P-2013-
ha sefalado que ‘el articulo 134 de la Decision
(...}, en siete literales consagra una enumeracion
no taxativa de los signos que son aptos para ob-
tener el registro marcario (...)", Es asi, que la nor-
mativa vigente -al establecer una lista numerus
apertus- permite el registro de nuevas formas
de signos que sean susceptibles de distinguir
productos y/o servicios en el mercado, en tanto
cumplan con los dos requisitos indispensables
senalados en el parrafo anterior.

En ese sentido, consideramos que la redac-
cion flexible del articulo 134 de la Decision y,
en consecuencia, del concepto legal de una
marca, permite brindar mayor proteccion a
nuevas formas o signos utilizados por empre-
sas, que resulten de |a evolucion constante de
las estrategias de marketing, para identificar
sus bienes o servicios. Es pues el dinamismo, la
caracteristica que mejor describe al derecho de
Propiedad Industrial; pues es una de las ramas
del derecho que con mayor velocidad se adapta
a los cambios que son generados por las fuerzas
econdmicas, sociales y creativas de la sociedad™.

Finalmente, el llimitado concepto de lo que
puede ser considerado como marca esta reco-
gido en el articulo 15.1 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio —en adelante,
el "Acuerdo sobre los ADPIC"-, el mismo que
comienza senalando que: “podrd constituir una
marca de fabrica o de comercio cualquier signo
o combinacién de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa

de los de otras empresas” En consecuencia,
el articulo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC
establece practicamente que cualquier signo
capaz de cumplir con la funcian identificadora
de una matca; a decir, capaz de identificar el
origen empresarial de los bienes o servicios que
se ofrecen en el mercado, diferenciandolos de
sus competidores; puede ser considerado como
una marca. No obstante, el referido articulo 15.1
del Acuerdo sobre los ADPIC, también sefala
que “los Miembros podrdn exigir como condicion
para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente”.,

2. Tipos de Marcas.

Tradicionalmente las marcas eran asociadas a
una figura determinada (marca figurativa), una
denominacion especifica (marca denominati-
va), o la combinacion de ambos (marca mixta);
es decir, signos que eran susceptibles de ser
apreciados -principalmente- por €l sentido de
la vista. No obstante, en los ultimos afos, par-
ticularmente en la ultima década, con la evolu-
cion del marketing, y la apertura del marketing
sensorial’?, se puede observar que se han desa-
rrollado nuevas formas de aproximarse y captar
la atencion de los consumidores. Y es, bajo este
contexto, que se han empezado adesarrollar las
denominadas marcas no tradicionales.

La Organizacion Mundial de Propiedad Inte-
lectual —-en adelante “OMPI"~ desde el 30 de
julio de 2007, mediante documento SCT/16/2,
senald que: “la diversidad de los signos que las
empresas se proponen constituir en marcas y
emplear en el mercado (visibles o no visibles)

11.  CASTRO GARCIA. Juan David. *Los Marcas No Tradiclonales” En; Revista del Departamento de fa Propiedad Intelectual
No. 16, Universidad Externado de Colombia. Colombia: 2012, Disponible en: <hup://revistasuextermadoeduco/

Index.php/propin/article/view/3273/3682 >,

12, Loc Cit. "El marketing sensoniol. El marketing en general tiene como propésita estimular ¢l gesto de compra que
hace un consumidor de un producto. Ese estimulo ha sido tradiclkonalmente de cardeter visual, sin embargo los
cambios que han acurrido s dande lo competencia cada vez es mas dificl han hecho que se busquen otro Hpo
de estimulos. el marketing senzoriol es entonces aquel tipo de marketing en donde el estimulo al comprador
no es simplemente visual sino también offative, gustonivo, sanoro y tdetll, Almacenes de codena que tienen un
ofor progio, la puerta de un automovil que hace un rurdo porticular y que tramsmite wna sensacidn de buena
caildad son el resultado de campanas de este Npo de marketing que considera que "un consumidor tiene mayor
inclinacion @ gastar mds dinevo en un lugar en donde & se siente bien, estimulodo por un olor, una musica o un

ambiente agradable’
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Indica que el Derecho de marcas experimenta un
proceso dindmico que genera constantemente
ripos de marcas nuevas'; s asi que, inicialmente,
los signos que ahora conocemos como “Marcas
No Tradicionales” fueron identificados por la
mayoria de paises miembros de la OMPI como
“Nuevos Tipos de Marcas”.

No fue sino hasta que en la Decimoséptima Se-
sion def Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disenos Industriales e Indicaciones Geo-
graficas de la OMPY, dicho concepto evoluciond,
mediante [a propuesta de utilizacion del término
“Marcas No Tradicionales” en lugar de "Nuevos
Tipos de Marcas”; en dicha sesion se senalo que
muchos de estos signos se conocen y se estdn
utilizando en diversas jurisdicciones; y, que por
tanto, no era adecuado calificarios como “nuevos”,

Los signos no tradicionales, bien sean visibles
0 no, que pueden llegar a considerarse como
marcas -y par tanto ser susceptibles de ser
registrados ante la Autoridad Administrativa
correspondiente- son por ejemplo: los sonidos,
los olores o aromas, la textura, el sabor o la
forma, entre otros, La dificultad actual recae
en la falta de unificacién y criterios claros que
permitan brindar a sus titulares una proteccion
legal eficaz de las mismas,

Con mayor rigurosidad, la Organizacion Mundial
de Propiedad Intelectual ~-OMPI-""clasificaba

los diversos signos no tradicionales capaces de
constitulr una marca de |a siguiente manera:

i) Signos visibles: marcas tridimensionales,
marcas de color, hologramas, lemas publi-
citarios, titulos de peliculas y libros, signos
animados o de multimedia, marcas de
posicion, marcas gestuales; y,

i) Signos no visibles: marcas sonoras, marcas

olfativas, marcas gustativas y marcas de
textura o tactiles.

En este contexto, las Marcas No Tradicionales
han ido adquiriendo reconocimiento legal,
tanto a nivel nacional como internacional, En
el ambito nacional, principalmente por la De-
cision; y, en el Internacional ~hace poco mas
de una década- por medio del Tratado de Sin-
gapur sobre el Derecho de Marcas, adoptado
por los Estados Miembros de 1a OMP, el 27 de
marzo de 2006, cuyo objetivo principal es el
crear un marco internacional de armonizacion
de los procedimientos y/o trdmites del registro
de marcas™.

Lo clerto es que estos signos no tradicionales
son cada vez mas comunes en el mercado,
ya que ademads de cumplir con las funcio-
nes tradicionales de las marcas'* " -a decir,
indicacion de origen empresarial, distincion
de productos y servicios, garantia y publi-

13

14

15,

En &l Documento de la Decimosexta Sesion del Comitée Permanente sobre &l Derecho de Marcas Disedos
Industriales e Indicackones Geogrificas de la OMP, celebrada en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006,
SCTA6/2. Asi como en el Documento de la Decimaséptima Sesion del Comité Permanente sobre Métodos de
Regeesentacion y Descripcion de los Nuevos Tipos de Marcas del Comite Permanente sobre ol Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas, celebrado en Ginebra del 7 al 11 de mayo del 2007, de fecha 20
demarzo ded 2007,

Como antecedente normativo ol Tratado de Singapur, nos permitimos hacer referencia al Tradernark Low Treaty
(TLT), sdoptado el 27 de octubre de 1994, con el objetiva de armonizar los trimites del registro de marcas; pero
que, sin embargo, exclulan -probablemente porgue en dicha época no era relevante: de manera expresa a lay
marcas no radicionales, Vier mas enc <httpy Awwwwipo.int/treaties/es/ip/eu >,

RODRIGUEZ GARCIA, Gustavo y SOSA HUAPAYA, Alex Op Cit. ‘Lo marca desernpeda diversas rofes siendo lo
finaldad d¥stinthva ki funcidn central Que dsta pretende desempenar. En efecta, et of mercads, ko marca permite lo
individualizacidn de los productos o sevvicios distinguiias por éxta; segin corresponda. asf como permite la distincion
de rafes productos O servicios entre otros similares. £n otras polobras, la marca permire la identificacion y diferenciacion
de los productos o servicios distinguidos por la marca. Ambas funciones comprenden la finalidad distintiva caracteristica
de estos signos distntvos.

£ cumplimiento de este Ainolidad distintiva no s otra cosa que o desempeno de un compoartamiento mavcario, Este
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cidad'’~, permiten buscar mecanismos nove-
dosos para fidelizar a los consumidores al uso
de determinada marca, creando la experiencia
completa al adquirir determinado producto y/o
servicio™; por ejemplo, el escuchar la corneta de
los Helados D'Onofrio -signo sonoro-, no sola-
mente nos evoca la idea del origen empresarial
de los helados y nos permite diferenciar dichos
productos de sus similares fabricados por otros
competidores, sino que, ademas ~como consu-
midores-, nos evoca la idea de una carretilla tra-
dicional ofreciendo Helados D'onofrio en verano
por el barrio donde viviamos de pequenos -es
decir, nos hace sentir la experiencia de volver a
recordar/vivir esos momentos.

En otras palabras, la percepcion'” de las Marcas
No tradicionales que se genera en el consumidor,
y que le permite diferenciar los determinados

productos y/o servicios de otros idénticos y/o
vinculados proporcionados por un proveedor
distinto, es diferente al de las Marcas Tradiciona-
les. En efecto, los signos distintivos “usuaimente,
se han percibido mediante la vista dado que los
mismos se manifiestan a través de palabras o ima-
genes. Moy en dia, y en virtud de los nuevos avances
en relacidén a la comercializacidn de los productos,
se estd tratando de llegar al consumidor a través
de medios diferentes al de la vista, como el gusto, el
olfato, la audicion y el tacto. Es por esta razon que
surgen en el panorama de los signos distintivos los
signos no tradicionales de naturaleza qustativa,
olfativa, auditiva y tactil. Este surgimiento implica,
a su vez, la necesidad de acudir a nuevas formas de
representacion de esos signos ™.

La importancia de las Marcas No Tradicionales
para las empresas, se ve reflejada en los montos

compartamiento maorcorio implica fo craacion de un vinculo entre o significante (el signo o media) y los productos o
servicios distinguidos {Jos significados). La (dentificacidn del compor tarmiento marcario permitind que distingamaos fos
usos con inelidad distintiva de los usos mararmente referencicles o informativos”,

16 (... )un usterna de marcas estd disenado pava fograr dos objetivos, £ primero consiste en reducir los costos de bdsqueda
de fos consurnidores y ef sagungo en proporcloner a los empreesas importantes incentivos povo establecer y mantener
una afta calidad en los blenes y servicios”. FISHER, William W, “Los limites de la Propledad Intelectuol: Manteande una
afternativa af sisterma de proteccion tradicional™. Enc ADVOCATUS N 14, Lima: 2006, p.11,

17, Ver OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Sexto Edicion Actuslizada y Ampliada, Argentina: Lexis Nexis, 2006. pp.

2-5.

18. "[Olpening o Tiffany package will feel different from apening a Macy's package ~the feeling will be more
intense, more special. Further, the wearing of Tiffany bracelet maye ven make the weares feel more artractive
and confident...The asseciations of prestige and quality ore hypothesized to actually change he use

experience. ..

Frequently, above, | have referred to brand “images,” but TIFFANY, APPLE, WILLIAMS-SONOMA, HARLEY-
DAVIDSON, VIAGRA, MICHELIN, ROLEX and MONTBLANC dre move than “images™-rempaval Impressions created
by an advertising compaign. Each is a total identity: each has its own personality; eéoch hos known benefits and
attributes, both functional and personal, that foster a relationship; and each has the trustworthiness to deliver on

its promises (...}

To the extent that brands can assists us in scaling the last three rungs of the ladder, they creote, 1o repear,
“perceptions” that consumers rightfully “velue” Consumers thus logically, rationally and emotionally ore
Interested in more then quality and price, and [subrirt that thelr mental os well as thelr physical expectations are
entitfe to Insulation”. En: Dinwood|e Janis. Trademarks and Unfalr Competition: Law and Policy, Second edition,

ASPEN PUBLISHER. pp. 20-21.

19. Lo percepcion implica una aprehension profunda de lo realidad capturada por los sentidos. Va mas allla de fa
simple captacion de los objetes pues conduce a crear una Jmagen mental del objeto en cuestion y relacionarlo
y comparario con olos objetos, sensaciones y percepciones. La percepcidn obedece a loy estimulos cerebrales
logrados o través de los cinco sentidos, la vista, @) olfato, el tacto, el oido y o gusto, (as cunles dan una reaflidad
fisica del medio ambiente’ En: CASTRO, Juan David. “Las Marcas No Tradicionales” (Nan Tradicional Trademarks),
En: Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual No. 16, 2012, Universidad Externado de Colombia,
Disponible en; <httpy//revistas, uexternada.educo/index.php/propin/article/view/3273/3682>.

20, CASTRO GARCIA, Juan David. Op Cir.
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de inversion y el creciente nimero de solicitudes
de dicho tipo de marcas. No obstante ello, su
desarrollo a nivel jurisprudencial en el pais -y en
paises vecinos como Ecuador y Colombia- ha
sido minimo. Al respecto, para HOPPERGER “fas
marcas que confieren al producto o servicio una
cualidod emocional tienen un notable poder de
seduccion. Para lograr que los consumidores poten-
ciales se habitien a la idea de que una determinada
marca esta representada por un color, una forma,
un sonido, una imagen animada, o incluse un sabor
o un olov, se requiere una importante inversion en
mercadotecnia y comunicacion. El registro de las
marcas “nuevas” o "no tradicionales” confiere a las
empresas derechos exclusivos sobre esos signos y
les permite adoptar decisiones estratégicas sobre
U uso y sobre la promocion de ie marca™’,

En suma, podemos afirmar que en nuestra socie-
dad moderna los habitos y preferencias de los
consumidores han cambiado; y han permitido
dinamizar la forma en que las empresas buscan
atraer y orientar la decision de compra de los
mismos; a través del uso de las denominadas
marcas no tradicionales; las cuales tienen la
particularidad principal de conferir al producto
0 servicio una cualidad emocional, y por tanto
tienen un notable poder de seduccion en los
consumidores,

3. Requisitos para el registro de una marca

Tal como hemos senalado anteriormente, con-
forme al articulo 134 de la Decision, el INDECO-
Pl otorgara el registro de un signo solicitado
como marca, inicamente cuando cumpla dos
requisitos: i) tener caracter distintivo; y, i) ser
susceptible de representacion grafica.

3.1 Caracter Distintivo de las Marcas.

Para OTAMENDI, ‘el poder o caracter distintivo
de un signo es la capacidad intrinseca que tienen

para poder ser marca. La marca, como ya vimos,
tiene que poder identificar un producto de otro.
Por tanto, no tiene este poder identificatorio un
signo que se confunde con lo que va a identificar,
sea un producto, un servicio o cualesquiera de
sus propiedades. Al oir o ver el consumidor una
palabra sin poder distintivo sabrd que la referencia
es un producto o a un servicio determinado. En
cambio, cuando escuche o vea un signo distinti-
v0, si bien puede tener una idea del producto en
cuestion, cuando se trate de marcas evocativas,
no sabrd de qué se trata. Salvo, claro estd, que yo
conozca la marca en cuestion™.

Es pues, la capacidad distintiva o caracter dis-
tintivo de un signo lo que determinara si el
mismo es susceptible de ser registrado como
marca, Ademas de ser el elemento o herramien-
ta que permitird al consumidor realizar una
elecaion mas eficiente -reduciendo costos de
busqueda- de los bienes o servicios que desea
adquirir, también permite al titular de la marca
diferenciar sus productos y/o servicios de otros
similares que son ofertados en el mercado; ya
que, es ella la que establece la relacion y/o co-
nexion entre los productos y su origen empre-
sarial. En otras palabras, &l caracter distintivo de
una marca permite: i) identificar y i) diferenciar

productos y/o servicios en el mercado.

Asimismo, debemos tener en cuenta que -en el
Proceso 19-1P-2014- el Tribunal de Justiciade la
Comunidad Andina aclara que la distintividad
tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrinseca: mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener un
signo para distinguir productos o servicios
en el mercado; y,

i) Distintividad extrinseca: por la cual se
determina la capacidad del signo para di-
ferenciarse de otros signos en el mercado.

21, HOPPERGER, Marcus. “Las Mavcas No Tradicionales: Entra en vigor el tratado de Singopur”. Volumen 1. En Bevista
OMPT; 2009, p. 4. Disponible en linea: <httpi//wwwwipoint/export/sites/www/wipo. magazine/es'pdfl/2009/

wipo _pub 121 200% O1,pdf>.
22 OTAMENDI, Jocge. Op Cit. p. 21.
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Asi, si bien el inciso b) del articulo 135 de la Deci-
sion establece -especificamente- que no podran
registrarse como marcas los signos que carezcan
de distintividad; es necesario, establecer la di-
ferenciacion de los dos aspectos del concepto
de distintividad senalados previamente, con la
finalidad de verificar i nos encontramos ante un
signo que incurre en una de las prohibiciones
absolutas del articulo 135 de la Decision, es
decir, que carece de distintividad intrinseca; o
en una de las prohibiciones relativas del articulo
136 de Decision, es decir, que carece de distin-
tividad extrinseca.

De lo expuesto, resulta ldgico que aquellos sig-
nos que adolezcan de distintividad intrinseca,
adoleceran también de distintividad extrinseca;
por lo que, la primera resulta ser una condicion
necesaria de la segunda; y, ello debe ser consi-
derado al momento de realizar el examen de
registrabilidad de un signo distintivo que se
busque registrar como marca.

Por otro lado, el uso constante, prolongado e
ininterrumpido de un signo que carece de dis-
tintividad, puede generar que el mismo adquie-
ra dicho caracter distintivo; y, por tanto cumpia
con uno de los requisitos para que la autoridad
competente pueda otorgar su registro. Al res-
pecto, el Tribunal de Justicia de 1a Comunidad
Andina -en el Proceso 92-1P-2004- senala que:
(...} si bien la inscripcion en el registro, visto su
efecto constitutivo, configura el dnico modo de
adquisicion de la marca y del derecho a su uso
exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distin-
tiva, en reiacion con el producto o servicio a gue
se refiera, como consecuencia de su uso constante
y. en tal caso, hacerse registrable. Asi se desprende
{...) un signo podrd ser registrado como marca
si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser
descriplivo, o genérico, o comun o usual, o de

23, CASTRO GARCIA, Juan David. Op Cit.

consistiren un color no delimitado por una forma
especifico, quien solicita el registro, o su causante,
lo hubiese estado usando constantemente en el
Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hu-
biese adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica. En la
doctrina se explica que "un término originariamen-
te genérico puede llegar a dejar de serfo y adquirir
el cardcter distintivo tipico de una marco. Es el
supuesto conocido en ef Derecho norteamericano
coma de adquisicion por el término genérica de
un ‘secondary meaning' (significado secundario)
que confiere al signo el caracter distintivo propio
de la marca! (BERCOVITZ, Alberto; op.cit, p.471)"

Finalmente, el concepto del “secondary meaning”
o distintividad adquinida’, se encuentra estipulado
en ¢l ultimo parrafo del articulo 135 de la Decision,
cuando senala que: ...) un signo podra ser regis-
trado como marca si quien solicita el registro o su
causante lo hublese estado usando constantemente
en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, & signo
ha adguirido aptitud distintiva respecto de los pro-
ductos o servicios a los cuales se aplica”

4. Representacion Grafica.

El sequndo requisito de acuerdo al articulo 134
de la Decision, es que el signo solicitado sea
susceptible de representacion grafica durante
el transcurso del proceso oficial de su registro,
y, que mantenga dicho cardcter por todo su
tiempo de vigencia. De esa manera, la repre-
sentacion que se haga del signo debera permitir
que cualquier persona que consulte el registro,
esté en capacidad de comprender su contenido
y naturaleza. La forma como un signo este repre-
sentado sera entonces la que determine cual es
el alcance de proteccion que se le otorga’™; y, en
consecuencia, cual es el limite del derecho de
exclusiva del que goza el titular de la marca™,

24. “En lo Resolucion de Iz Segunde Salo de Recurso de la OAMI de 271 de encro de 1998 («DOOAMY, 2/98, pp. 180 55 se
afirma que el art. 4 del Reglamento 40/T994 sencierra uno de los principio bdsicos del sisterni de marca comunitania,
a saber, que el signo en cuestion debe poder ser objeto de representacion grdfice o efectos de examen, publicacidn y
consuite pabilice, En interds del pubiicn en general, asf como de Js partes mds directamente afectadas, tales como
A5 titilares de marcas antenores, kas personaos interesados en determinar ¢l alcance de lo proteceidn de la marca o
aquelias que han mickado una dctividad de busqueda. se ha considerado esencil que o5 solicantes presenten una
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Asimismo, para FERRERO “€) objetivo de esta
“representacion grafica’ por un lado, no es otro
que definir a la marca con absoluta precision a
efectos de que las oficinas de marcas nacionales
(...) puedan llevar a cabo una comparacion ade-
cuada con todas aquelias marcas registradas con
anterionidad generando asi un registro marcario
actualizado —y por otro lado— ef poner dicha
marca a disposicion y evaluacion de cualquier
competidor y del publico en general, de modo tal
que fos derechos que otorgue cada marca queden
claramente delimitados y sean de facil consulta™,

La representacion grafica, como requisito para el
registro de una marca, no presenta dificultad al-
guna para aquellos signos que son perceptibles
por la vista. No obstante, para aquellos que no
lo son, y que -por el contrario- son perceptibles
por €l olfato, el gusto, la audicion o el tacto, el
requisito de registro en cuestion si representa
un reto para el solicitante. Sobre el particular, el
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas
Disenos Industriales e Indicaciones Geogréaficas
de la OMPI, en el acta de su Decimosexta sesion,
en Ginebra, de fecha 13 al 17 de noviembre de
2006, senalo que: “para asegurar que el registro
de la marca reproduzca adecuadamente los sig-
nos protegidos puede atenderse a una serie de
criterios, tales como la claridad, precision, accesi-
bilidad, inteligibilidad, duracion y objetividad de
la representacion grafica”

Ahora, si bien el Tratado de Singapur, ofrece
algunas directrices y criterios a seguir con
la finalidad de superar dicha dificultad al
momento del registro de Marcas No Tradi-

ciones”; ellas no han logrado que se superen
las dificultades existentes. No obstante, ya el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido en el Proceso 242-1P-2015, que
los problemas derivados de la representacion
grafica del signo atane a la Oficina de Marcas y
no al titular, Por tanto, el cumplimiento de este
requisito representa una carga que no puede
trasladarse a los administrados; debiendo el
INDECOP! -cuando corresponda- encontrar la
solucion para ello; tal y como ocurrid en el caso
de Colombia y la Supenintendencia de Industria
y Comercial, al momento de otorgar el registro
de una marca tactil,

. MARCAS NO TRADICIONALES

Como bien hemos senalado previamente,
las Marcas No Tradicionales se clasifican en i)
signos visibles (marcas tridimensionales, mar-
cas de color, hologramas, lemas publicitarios,
titulos de peliculas y libros, signos animados
o de multimedia, marcas de posicion, marcas
gestuales); y, ii) signos no visibles (marcas
sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas y
marcas de textura o tactiles).

En el presente articulo abordaremos unicamen-
te el estudio de los signos no visibles, por ser
estos los signos perceptibles por un sentido
distinto a la vista.

1. Marcas Olfativas,

Imaginemos que estamos sentados en la biblio-
teca leyendo un libro de Propiedad Intelectual y

imagen claramente definida de s« marcas”, Ent FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado Sobre Derecho de Marcas
Segunda Edician, Marcial Ons, Ediciones Juridicas y Soclales, SA. Madrid, 2004, p. 42,

25, FERRERO Gonzalo. “Nuevos marcas: JAGo nuevo bojo ef (77 Erc Anuario de Derechos Intelectuales, Afo (V- N* §

Lima;: 2009, p. 331,

26. “Enlos pdrrafos 4, S y 6 de la regla 3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobee el Derecha de Mavcas se contempla ko
réproduccion de fos signos visibies y la representacion de los signos nio visibles en ef marco del procedinienta de salicktud,
Stdo se estipina (o naturaleza de ka reprodicion o K representaciin en ef caso de (as marcos Indimensionales. A exte
respecto, enlaregla 3 4)a) seexpiicita que "Ia reproduccidn de la marca consistid en una reproduccian grdee o fotograhica
bidimensional” La reguiacion mas detaliada y, en su caso, & formulacidn de un enfogue comun para & répresentacion de
los nuevos tipos de marcas en el procedimiento administrotivo de fas Oficines de marcas, conrinig Siendo uno cuestion
pendiente”. En: Acta SCT/16/2, de la Decmosexta Sesion ded Comite Permanente sobre el Derecho de Marcas Disenos
Industriales & Indicaciones Goograficas, celebrada en Ginebra, de fecha 13 al 17 de noviembre de 2006
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se puede oler la fragancia de flores del campo.
0O imaginemos que estamos comprando una
taza para el trabajo y se puede oler el aroma
del café recién tostado en grano, ;Orlentarian
esos olores nuestras preferencias de consumo?
Probablemente, si.

En efecto, numerosas experiencias han mostra-
do la influencia decisiva de los olores sobre el
comportamiento de los compradores. Nos dice
CASTRO, que un olor agradable puede diluir la
nocion del tiempo en el consumidor y modificar
su percepcion visual y gustativa. Tan es asi que
se afirma que de los cinco sentidos, el olfato es
aquel que transmite el mayor valor sensorial, La
memoria olfativa es la mas potente; y, ademas,
se ha podido demostrar que el ser humano per-
cibe los olores antes incluso de poder distinguir
los sonidos, los colores y las texturas™,

Sin embargo, ;Como podemos definir un olor
de manera precisa? j;Podemos -realmente- ser
como Grenoullle28 y afirmar que nuestras na-
rices reconocen todos los olores del mundo?
Las respuestas a estas preguntas no son tan
sencillas; lo cual implica que tampoco resulte
sencillo establecer los limites de la proteccion
de una marca olfativa; y, en consecuencia, que
sea complicado protegerlas legalmente frente
a cualquier infraccion.

Distintividad:

Un olor tendra caracter distintivo si es suscep-
tible de identificar determinados productos o
servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus simi-
lares que son ofertados por otros proveedores
en un mismo mercado.

En ese sentido, no seran distintivos los olores que
describan una cualidad, expresen la naturaleza

27. CASTRO GARCIA, kean David. Op Cit.

o sean habituales en los productos y/o servicios
en cuestion; por ejemplo, el olor de vainilla en
relacion con productos de pasteleria. Asimismo,
estan excluidos del registro olores en productos
tales como perfumes, jabones, detergentes,
lociones, et¢; toda vez que los olores o las fragan-
clas de dichos productos resultan ser el bien en
si mismo (siendo un signo geneérico), o describen
alguna de las cualidades de los productos en
cuestion (siendo un signo descriptivo). Lo ante-
rior, sin perjuicio de que dichos aromas puedan
adquirir distintividad™ por su uso en el mercado;
Y, POr tanto, ser susceptibles de ser registrados.

Al respecto, debemos mencionar que el registro
de signos olfativos inicié con tres solicitudes
presentadas, en el ano 1994, ante la Oficina de
Registro del Reino Unido™

i} La primera solicitud dio origen al notable
caso del conocido fabricante de perfumes
Chanel, el cual solicité el registro de la
fragancia Chanel N° 5, la misma que fue
denegada, toda vez que el signo consistia
en el producto mismo;

i) La segunda solicitud fue presentada por
la compariia Sumitomo Rubber Co., la cual
solicito el registro de “una fragancia floral/
olor que recuerda a rosas” para identificar
neumaticos, signo que fue otorgado, convir-
tiéndose asi en la primera marca olfativa del
Reino Unido (Certificado No. 2001416); y,

iii) La tercera solicitud fue presentada por la
compania Unicorn Products, la cual solicitd
la marca definida como “olor fuerte de fa cer-
veza amarga aplicada a los vuelos de dardos”,
para distinguir productos de |a clase 28, la
misma que fue otorgada bajo Certificade
N* 2000234,

28. Persanage princpal de & novela el Perfume” escrita por el autor alernan Patrick Siskind
29, Cfr. numeral 231, del presente articulo, en el cual s& desarrollo el concepto de “Distintindad Sobrevenida® o

“Scondary Meaning”
30, Ver mayor detalle en: <httpy/wwwinter-lawyer.com/lex-g-scripta/articles/trademarks-registration smedl £U.
him>.
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Asimismo, podemos menclonar que la United
States Patent and Trademark Office (USPTO)
también otorgo el registro No. 1,639.128 al olor
de la cerveza para hilos de costura (marca que
fue posteriormente perdida en 1997 por falta de
produccion y declaracion de uso), y lamarca No.
75360.102 para aceite para motores™

Ahora bien, LIEVANO* sefiala que un olor por si
mismo no es distintivo, pues unicamente permi-
te diferenciar el producto sin que sea posible su
identificacion, toda vez que éstos no le permiten
al consumidor asociar el producto con su origen
empresarial. En ese sentido, el autor senala que
un signo olfativo puede ser distintivo en dos
situaciones: ) cuando el olor del producto es
completamente novedoso y difiere de manera
significativa al que habitualmente se acostum-
bra usar en los productos de la misma categoria
en el mercado y adicionalmente va acompa-
fiado de una imagen (palabras o graficos); y, ii)
cuando el olor del producto adquiere distintivi-
dad, sin tener la capacidad inherente para ello,
por su uso prolongado ¢ ininterrumpido; siendo
evidente que en este caso también se exige que
el olor del producto sea totalmente novedoso
y diferente al que habitualmente tienen los
productos de la misma categoria,

No obstante, de manera contraria a lo senala-
do por el referide autor, consideramos que si
pueden existir marcas olfativas, en las cuales el
olor sea el unico elemento o signo que permita
laidentificacion y diferenciacion de determina-
dos productos y/o servicios en el mercado. No
compartimos la idea de la necesidad de anadir
elementos graficos y/o denominativos a la mar-

31 CASTRO GARCIA, Juan David. Op Cit

caolfativa, como supuesto remedio para salvar
la distintividad de la misma,

Par un lado, consideramos que una marca que
mezcle elementos olfativos, graficos y fonéticos
€5 una marca mixta, cuyo grado de distintividad
dependera del conjunto de sus elementos, y
en la cual existe el riesgo de que el olor sea un
elemento meramente decorativo, mas no uno
central y/o principal de la marca en cuestion,
Por otro lade, coincidimos en que el segundo
escenario puede otorgar distintividad a un signo
olfativo siempre que este Gltimo sea novedoso,
de tal manera que no se termine otorgando
registros de signos genéricos, ni afectando de
esa manera &l correcto funcionamiento del
mercado. Finalmente, somos de la idea que
existe un tercer escenario y es aquel en los que
el solamente el elemento olfativo cumple la
funcion de una marca,

Representacion Grafica:

Los olores, las fragancias y aromas presentan
dificultad en cuanto a su representacion grafica.
Es por ello que, el Comité Permanente sobre
los Derechos de Marcas, Diseno Industriales e
Indicaciones Geograficas de la OMPI (STC), en
su Decimo Novena Sesion, realizada en Ginebra,
en julio del 2008, propuso que la representacion
grafica de este tipa de signos consista en la des-
cripcion del olor; entendiendo, al igual autores
como LIEVANO, que se trata de una descripcion
en palabras del signo.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Justicia,
en el reconecido case SIECKMANY determing

32

3

LIEVANO MEJIA, JOSE DANIEL. "Aproximacion @ fas rmavcas no trodicionales” €n: Revisto de Derecho Privado No. 45
Universidad de los Andes. Colombia, 2011 pp. 1922

Ralf Steckman solicitd el registro ante 13 German Patent and Trade Mark Office (DPMA) una marca olfative para
distinguir serviclos de las clases 35, 41 y 42 de la Clagificacon inteenanional; prasentando para ello diveesos
métodos de representacion grifica de su signo, Asi pues, presento: i) la descnpadn en palabras del olor en
cuestian, “sustencim quirnica pura anamaeto de metdo (ester metilico del dodo cindmico)”. ) la formula del olor
C6MH5-CH = CHCODCH3, | referencias de donde encontrar una muestra del olor: “También se pueden obtener
muestras de esta marca olfathve dirigiéndose a los labovatovios locakes o través de las pdginas amaniios de Dewrsche
Telekom AG o, por ejamplo, en la empresa E. Merck en Danmstadt”; v, Iv) una muestra del olor @n un reciplente, y
anadio que el aroma se describe habitualmente como «balsamico-afrutado con ligeras reminiscenclas de canela,
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que ni la descripcion en palabras, ni la formula
quimica, ni la muestra del olor, ni la referencia
de los laboratorios donde se puede conseguir
el olor, eran herramientas suficientes para poder
cumplir con el requisito de la representacion
grafica del signo olfativo solicitado.

Respecto de cada una de los elementos presen-
tados en el referido caso, se senalo lo siguiente:

il  Que una descripcion verbal es una mera
aproximacion al olor que se estaria bus-
cando registrar, la cual no puede llegar a
ser integra, clara, precisa y objetiva.

i) Queunaformula quimica resulta inteligible,
toda vez que pocas personas serian capaces
de reconocer en ella al olor en cuestion; y,
en consecuencla, una formula quimica no
representa el olor de una sustancia, sino a
la sustancia como tal, no siendo lo suficien-
temente clara y precisa.

iii) Que la muestra de un olor no es lo sufi-
cientemente estable ni duradera, toda
vez que, con el transcurso del tiempo un
olor experimenta transformaciones como
consecuencia de |a volatizacion y otros
fenomenos.

Finalmente, el Tribunal Europeo de Justicia se-
nalo que si los referidos elementos ~individual-
mente analizados- no cumplen por si mismos
con el requisito de representacion grafica de
un signo olfativo; tampoco podra hacerlo la
combinacion de los mismos,

Vemos pues, que existe una complejidad
particular en cumplir con este requisito; y, en
consecuencia, la aceptacion que tiene este
tipo de marcas es minima. En efecto, de los 75

Estados palses miembros que respondieron el
cuestionario del SCT, solo 19 (25%) afirmaron
admitir el registro de este tipo de marcas™. En
todo caso, esperamos que el futuro y el desarro-
llo de la tecnologia permitan simplificar estas
procesos, creando un histado internacional de
olores (comao existe en el caso de los colores).

En el Pery, a la fecha del presente articulo no se
han encontrado antecedentes de registros de
marcas olfativas. Nuestro referente mas cercado
es Colombia, pais en el cual la Superintencia de
Industria y Comercio ha adoptado los criterios
del caso SIECKMANN, al denegar el registro de
una marca olfativa, solicitada en el ano 2005,
argumentando de manera restrictiva que se
trata de un signo que no es susceptible de re-
presentacion grafica®,

2. Marcas Gustativas

Las marcas gustativas son aquellas que consis-
ten en sabores, las cuales deben ser distintos a
la naturaleza del producto y/o las caracteristicas
del mismo, permitiendo que el consumidor
pueda identificar el producto en cuestion y
diferenciarlo de sus similares en el mercado, al
ser capaz de ser asociado por el consumidor con
un determinado origen empresarial,

Distintividad:

Un sabor tendra caracter distintivo si es sus-
ceptible de identificar determinados productos
o servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus
similares que son ofertados por otros provee-
dores en un mismo mercado. Lo esencial para
el cumplimiento de este primer requisito, es
que exista independencia entre el sabor y el
producto o sus caracteristicas; es decir, que el
sabor en si mismo no describa una de las cua-

Ver mas enc Sentencila del Tribunad de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 12 de diciembre de 2002, en
el asunto C-273/00, Ralf Sieckmann y Deutsches Patent: und Markenamt. Disponible en: <hitp//eviposuropacy/

ea/mark/aspects/pdf/ 11000273 pdf>.
34, LIEVAND MEJIA, JOSE DANIEL. Op Cit., pp, 16-22,

15. Superintendencia de Industria y Comerclo. Superintendente de Industria y Comercio (E). Resolucion N* 17152 del

4 de abwil de 2009, Expediente N* 05.047 635
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lidades del producto en cuestion, ni exprese la
naturaleza del mismo,

CASTRO™ sefiala que este tipo de marcas para
poder ser distintiva debe poder separarse del
producto; y, en el caso del gusto es muy dificil
separar el sabor del producto, dado que el sabor
es inherente a los productos. Al respecto, no coin-
cidimos con lo anteriormente sefalado, pues re-
sultaria facticamente imposible pretender separar
el sabor del producto en si mismo. Consideramos
que ladistintividad debe ser evaluada considerado
al elemento gustativo como parte intrinseca del
producto, pero no como una de sus cualidades o
caracteristicas, sino unicamente como un elemen-
to adicional distintivo del mismo; asi, por ejemplo,
podrian existir un registro marcario de un sabor
especifico para distinguir lapiceros de la clase 16
de la Clasificacion Internacional -pues, ademas no
se espera que los lapiceros tengan sabor-,

Asimismo, resulta logico que este tipo de marcas
puedan ser susceptibles de ser registradas como
signos distintivos para identificar Unicamente
productos, y no servicios. Ello en razén a que
en este tipo de signos, a efectos de verificar el
caracter distintivo del elemento gustativo, la
marca siempre debe ser probada.

Representacion Grafica:

El cumplimiento de este requisito afronta los
mismos retos y obstaculos que el caso de las
marcas olfativas; toda vez que, resulta igual de
dificil encontrar un modo que describa de ma-
nera integra, clara, precisa y objetiva un sabor;

36. CASTRO GARCIA. Juan David. Op. Cit.

mas aun cuando, no existe un sabor unico de
determinada categoria, sino que se tratan de
sabores variables y/o percepciones distintas
del mismo sabor dependiendo del contexto, el
tiempo y las personas.

Al respecto, ‘en la Resoluciin del asunto R 120/2001-
2, la OAMI- Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unian Europea- rechazd la soficitud de registro del
aroma o fresa artificial formulada por la compania
farmacéutica £l Lilly, funddndose en que cualguier
fabricante tiene derecho a anadir el aroma a fresa
artificial a sus productos para disimular el sabor
desagradable que puedan tener, o simplerente para
hacerlos agradables al gusto, y en Gue, por otro lado,
es improbabie que el sabor sea percibido por ef con-
sumidor como una marea; es mucho mas probable
que presuma que su finalidad es disimular el sabor
desagradable del producte. La Oficina de Patentes
y Marcas de ios Estados Unidos’ (USPTO) rechazo
una solicitud similar, presentada por NV, Organon
para registrar el sabor a naranja como marca de
productos farmacéuticos. Como senald el Tribunal
de Primera Instancia y de Apelacién de Marcas, es
dificil que un sabor actde como marca cuando los
consumidores solo lo experimentan después de
haber comprado el producto™.

En el Pery, a la fecha del presente articulo no

han encontrado antecedentes de registros de
marcas olfativas,

3. Marcas Sonoras

Pensemos en esa incesante corneta que anuncia
a un heladero de D'Onofrio ™ (hoy Nestlé); o en

37. Disponible en <ht1p/ wewwipoint/wipo magazine/'es/ 200001 /articie 0003 htmi>.

38, Por Resolucion N° 11684 97 INDECOPLOSD, Ly Oficina de Signos Distintivos del INDECOP| denego of registro del
3igno sonoro, constituido por ks cometas de loy heladeros de Donofria, en primera instoncia, senalando que s
blen el signo si era percaptible y contaba con aptitud dtintiva. no cumplia por otro lado, con ¢ requisito de la
representacion grafica, No obstante, posteriormente -y en virtud de un recurso de reconsideracian- s otorgo el
1egistro del signo en cuestion bajo ceeificado N 40308, para

distinguir “hefados comestibies, confiteria, chocolates, gatletas,
caramelos y demas productos” de la clase 30 de la Clasibcacion
Intérnacional, & mismo que estuvo vigente hasta ¢ |11 de
setembire de 2007, EF siano en cuestion fue representado

graficamente deda siguente manera:
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¢l ruido que por ejemplo nos avisa que nos ha
llegado un nuevo correo, y que es una de las
caracteristicas de los programas de MICROSOFT;
o, por ultimo, en esa pegajosa mezcla de ruido
con musica y voz que aparece al final de las
propagandas de MOTOROLA y que dice “hello-
moro”. No cabe duda -entonces- que muchos
asociamos sonidos con marcas muy conocidas.
El sonido pues, s& ha convertido en el mundo
moderno, en un elemento que puede coadyu-
var en el desarrollo de la marca como tal y que
también puede servir para evocar e identificar
el origen de los productos y servicios ™.

Distintividad:

Un sonido tendra caracter distintivo si es sus-
ceptible de identificar determinados productos
0 servicios; y, a su vez, diferenciarlos de sus simi-
lares que son ofertados por otros proveedores
en un mismo mercado. Asi, en 1951 la USPTO
~Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América- permitio el registro de su
primera marca auditiva que no fue otra que la
cadencia de tres notas de la National Broadcas-
ting Corporation -NBC,

Desde entonces, la evolucion de las marcas
sonoras ha sido exponencial, En efecto, en el
afo 2015, la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia informé que tenia alre-
dedor de 80 marcas sonoras registradas; entre
las cuales se encontraban “ef pito de la empresa
Coordinadora, el sonido que producen las pastillas
de Alka-Seltzer al caer al agua, el sonido de Nokia
al encender los equipos, el jingle de Davivienda
entre otros™,

En sentido contrario, carecen de disintividad
i) los signos genéricos y/o descriptivos como
una nota musical (do, re, mi, fa, sol, la, si) o el
rugido de un leon; y, ii) los sonidos comunes
o aquellos que pudieran haber sido expuestos
a los oyentes en diversas circunstancias o en
todo caso se les exija prueba de gozar de dis-

39. FERRERQ, Gonzalo. Op Cir.

tintividad adquirida, Por el contrario, si puede
ser protegido legalmente mediante el registro,
una secuencia de notas musicales o un rugido
particular, como el ledn de la campana Metro
Goldwin Meyer.

Representacion Grafica:

La Direccidn de Signos Distintivos del INDECOPI,
por Resalucion N°, 001391-2014/DSD-INDECO-
Pl, de fecha 24 de enero de 2014, al denegar
el registro de la marca solicitada por ARCOR
S.ALC, descrita a través de un pentagrama,
senalo que: "en relacion a la representacién gra-
fica, ésta es una exigencia formal para efectos de
la publicidad de la solicitud y del reqistro. Asi en
el caso de las marcas sonoras, éstas son posibles
de ser representadas a través de un pentagrama,
O un espectrograma’.

Ello guarda concordancia con lo dispuesto en la
Regla N* 3, numeral 9 del Tratado de Singapur,
en el cual se establece que: twando la solicitud
contenga una declaracion en el sentido de que la
marca es una marca sonora, la representacion de
la marca consistird, a eleccion de la Oficina, en su
notacion en un pentagrama, o en una descripcion
del sonido que constituye la marca, © en una gra-
bacion analdgica o digital de ese sonido, o toda
combinacion de lo anterior”.

Es importante senalar que, de acuerdo al criterio
del INDECOPI, en caso en |a solicitud de registro
se describa a la marca utilizando un pentagra-
ma; y, adicionalmente se incluya un CD con
la melodia solicitada; es indispensable que el
solicitante de la marca acompane en el procedi-
miento un informe emitido por una institucion
especializada en la materia que certifique que
la representacion grafica del signo sonoro que
se pretende registrar corresponde al soporte
fisico que lo contiene.

De todas maneras, es necesario que la repre-
sentacion gréfica del sonido que se presente

40, Disponible en: <http/www.cavelier.com/es/noticias/54/>.
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sea integra, clara, precisa y objetiva. Con la
finalidad de lograr cumplir con ello, si se tra-
ta de un signo musical, se podra utilizar un
pentagrama con notas, silencios y tonalida-
des; mientras que, si se trata de sonidos no
musicales, se puede utilizar un diagrama de
frecuencia acompanado de una descripcion
verbal y, si es posible, de un soporte sonoro
adjunto. Finalmente, CASTRO propone que
existe también otra posibilidad que es el uso
de un espectrograma en donde se representa
un sonido sobre un grafico en el que aparecen
curvas oscilantes y cuya amplitud corresponde
a un elemento de la sonoridad analizada®'.

Asi, las marcas sonoras pueden dividirse en dos
tipos:

1) Las musicales: cuyo registro se admite por
el 48% de los Estados miembro de la OMP)
-conforme al cuestionario realizada por
SCT-y, que pueden ser graficamente repre-
sentadas con: 3) una notacién musical en
un pentagrama; b) una descripcion inscrita
de la marca; y, ¢) una grabacion analdgica,
digital o electronica del sonido.

i) Las no musicales: cuyo registro se admite

por el 34% de los Estados miembro de la

OMPI -conforme al cuestionario realizada

por SCT-: y, que pueden ser graficamente
representadas con: a) una onomatopeya del
sonido, b) una descripcion en palabras; y, ¢)
una grabacion analdgica, digital y electrd-
nica que contenga el sonido.

A mayor detalle, la Corte Europea de Justicia
senald que: “un pentagrama dividido en distintas
medidas y mostrando una clave, notas musicales
y descansos cuya forma indica el valor relativo,
y cuanda menos, accidentales’ si es una forma
aceptable de representacion grdfica, lo que fa-
cilita enormemente la representacion de signos
sonoros. Con este marco legal de fondo, hasta el
2005 se habian solicitado 52 marcas sonoras en la
Comunidad Europea, Bde las cuales constaban de
un detallado pentagrama™’,

En suma, conforme se ha podido apreciar, las
marcas sonoras son el tipo de marca, de uso mas
frecuente, probablemente, porque a diferencia
de las marcas olfativas y gustativas, se cuenta
con criterios mas claros y métodos mas faciles
de cumplir con el requisito de la representacion
grafica de la misma. En efecto, en el Pery, a la
fecha del presente articulo se han encontrado
alrededor de 30 antecedentes de registros de
marcas sonoras. A continuacion, puede apreciar-
se algunos registros de marcas sonoras vigentes
en el Peri:

Marca Titular Certificado | Productosiservi- | Focha do vigencla
cios
Hisamitsu Pharma- 1359%6 Clase 5 2018-03-05
i 1 | ceutical CO., INC.
——r Meals De Colombia 176529 Clase 30 2021-06-03
SA
NIl Holdings, Inc 6179 Clase9y 38 2023-06-12
i Mastercard Inter- AR39 Clases 35, 36, 338, 202206-12 1
— national Incorpo- 40,42,43, 45
Foee e | rated

41, CASTRO GARCIA, Juan David. Cp Cit.
42. FERRERO, GONZALO. Op Cit.
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e e Twentieth Cantury 8557 Clases 9y 41 2024-07-30
e Tee—— Fox Film Corpora-
tion
o: LA PRy
mddpbed AL A4 PLAMA LA LES
o: w-.;a:—. we o)
el Ybd v gy
0:0_"0-.“:-" o= ~ ]
B grepenalspe qumig i
Pre— ' Societé des Pro- 23779 Clase 30 2024-1114
duits Nestlé S.A,
gz ot The Clorox Com- 231378 Clase 3 2025-11-36
e g .. pany
Western IP Man 20964 Clase 35 2025-11-05
agement, S.A,
4., Marcas Tactiles ion Gra

En este tipo de marca es la textura novedosa
y distintiva del producto lo que permite al
consumidor asociarlo con un origen empre-
sarial determinado; es decir, sera la superficie
del producto lo que permita al consumidor
identificarlo y diferenciarlo de sus similares
en el mercado. Es lagico, al igual que con las
marcas gustativas, que este tipo de marcas
Gnicamente pueda identificar productos, y no
servicios; toda vez que, el tacto es el sentido
corporal con el que se perciben sensaciones
de contacto, presion y temperatura.

Distintividad:

Una textura tendrd caracter distintivo si es
susceptible de identificar determinados
productos; y, a su vez, diferenciarlas de sus
similares que son ofertados por otros pro-
veedores en un mismo mercado, Lo esencial
para el cumplimiento de este primer requisito,
es que exista independencia entre |a textura
y €l producto o sus caracteristicas; es decir,
que la textura en si misma no describa una
de las cualidades del producto en cuestion,
ni exprese la naturaleza del mismo. Adicio-
nalmente, consideramos que basta tan scolo
observar la superficie del producto, para
evaluar i estamos ante la presencia de una
marca tactil; no siendo necesario elementos
graficos o fonéticos adicionales.

A la fecha, no se han encontrado antecedentes
peruanos que permitan establecer los criterios
que utiliza o utilizara el INDECOPI al momento
de evaluar una marca tactil, No obstante, en el
ano 2016, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio de Colombia al otorgar el registro de la
marca tactil descrita como TEXTURA SUPERFICIE
“OLD PARR", para distinguir bebidas alcohdlicas
de la clase 33 de la Clasificacion Internacional,
la misma que también se encuentra registrada
en el Ecuador desde el 28 de abril de 2004, bajo
Certificado de Propiedad N* 19597, establecid
que a efectos de cumplir con el requisito de
representacion grafica en este tipo de marcas,
el solicitante debera:

i) Describir de forma clara, precisa y completa
la textura que conforma el signo,

i} Aportar un dibujo tridimensional o fotogra-
fia en formato JPG de tamano maximo 450
x 450 pixeles y maximo 2MB; y,

Iil) Una muestra fisica de la textura que se
reivindica, advirtiéndose que si se trata de
solicitudes presentadas en linea la misma
podra ser aportada con posterioridad.

Finalmente, en el proceso 242-1P-2015 el 24 de
agosto de 2015, el Tribunal de Justicia de la Co-
munidad Andina senal6 que sera la distintividad

Manlio Bassino Pinasco /) Andrea Jiménez Garay



intrinseca el principal obstaculo para el registro
de marcas tactiles o de textura,

IV. REFLEXIONES FINALES

Tradicionalmente las marcas eran entendidas
como cualquier signo visible utilizado para
diferenciar productos y/o servicios de sus com-
petidores en el mercado. No obstante, gracias al
crecimiento tecnologico, las nuevas exigencias
de los consumidores y el desarrollo del marke-
ting, se han aumentado nuevas formas de ex-
presion de los signos que distinguen productos
y/0 servicios en el mercado, naciendo asi nuevas
formas de marcas perceptibles por el olfato, la
audicion, el gusto o el tacto, las mismas que
fueron denominadas por 1a OMPI como marcas
no tradicionates no visibles.

El concepto de marcas no tradicionales no visibles
se encuentra Incluido en la definicidon estableci-
da en el articulo 134 de la Decision, el cual sena-
la que constituye marca cualquier signo apto de
distinguir productos o servicios en el mercado;
es decir, que tenga caracter distintivo, y, siempre
que sea susceptible de representacion grafica.

Asi pues, la dificultad que han enfrentado las
Oficinas de Marcas a nivel mundial surge al mo-

mento de determinar ia forma en la que estos
signos son susceptibles de representacion gra-
fica; de tal manera que puedan ser registrados,
y su titular pueda gozar de los derechos que
dicho registro le otorgue. A la fecha, en el Peru
no se ha presentado un numero significativo de
antecedentes marcarios de este tipo de signos.
Sin embargo, consideramos que la tendencia
de las empresas de crear con las marcas un con-
cepto de negocio © una experiencia sensorial
completa, para direccionar las preferencia y el
consumo de los agentes del mercado; generara
que se amplie el numero de solicitudes de sig-
nos sonoros, auditivos, olfativos y tactiles.

Es por ello, que a la luz de los criterios y ante-
cedentes descritos en el presente articulo se
deben repensar las formas en la que estos sig-
nos pueden ser susceptibles de representacion
grafica, de tal manera que, ademas, se genere
un Incentivo a las empresas para que empiecen
a desarrollar y utilizar en el mercado, de manera
mas efectiva, este tipo de signos no tradicionales
no visibles, ello en beneficio de los consumido-
res, quienes tendran mecanismos adicionales
que les permitan ahorrar costos de bdsquedas,
y del mercado, al crear mecanismos adicionales
para la gestion de la eficiencia economica y a
competencia leal,

Marcas no tradicianales. Cuando fo esencinl ¢35 invisible a los ojos
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