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AUDITIVAS, OLFATIVAS Y LAS 
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En el comercio actual son cada vez más las empresas 
que recurren a nuevos signos distintivos como soni­
dos, melodías, fragancias y colores, que inconscien­
temente provocan una asociación con algún produc­
to o servicio en particular. 

En el presente artículo, el autor analiza detallada­
mente el caso de las marcas de color único, las 
marcas olfativas y las marcas auditivas. A partir de 
ello, explica de modo interesante cuáles son las 
nuevas condiciones registra/es y los problemas 
conexos que acarrean estos signos distintivos atípicos 
en la Legislación Andina y los nuevos retos plantea­
dos en la Decisión 486. 

Baldo Kresalja Rosselló** *** 

l. INTRODUCCIÓN 

Ha dicho Francisco Ferrara, en sentencia que no ha 
podido ser aún contradicha, que Id finalidad de la 
marca es permitir la formación de una clientela, la que 

sin la diferenciación que ella confiere sería imposible 

crear. No son pues el certificar la procedencia ni servir 
de apoyo a la publicidad finalidades esenciales, sino 

proporcionar la posibilidad de identificación en el 
mercado, identificación indispensable pard "colec­
tar" clientela 

1 

, funcionando "como un medio de 
acaparamiento del mercado para garantizar posicio­
nes monopolísticas que la habilidad, constancia e 
incluso la malicia de los competidores consiguen 

lentamente eliminar, mientras que el productor se 
defiende con tesón procurando asegurar la capaciddd 

distintiva de la marca"
2 

• Si ello es así, no puede 
llamarnos a asombro que la legislación estipule requi­

sitos de validez para su registro, y que act(Je como 
cauce inevitable por el que los signos deben transcu­

rrir para lograr su registro y protección jurídica. Estd 
última garantiza al titular que sólo él podrá utilizar la 
marca en el ejercicio de una actividad mercantil que 
implique competencia'. 

Las modificaciones legislativas, sean por causas de 
interés general, comerciales o tecnológicas, podrán 

dar lugar a nuevas posibilidades y al surgimiento de 
signos de naturaleza distinta a los tradicionales. De 

* Tl·xto corregido y ampliado de la ponencia presentada en el XIX Congreso Internacional de la Asociación lnteramcric;ma de IJ Propiedad 
lndustri,ll (ASWI) n-lchrado en Buenos Aires, Argentina, octubre dtol 2000. 

** Abogado. l'roíesor Principal de la Facultad de Derecho y de las Maestrías en Derecho Constitucional y en Comercio Internacional de Id 
f'ontiíici.J Universidad Católica del Perú. 

'**rl autor agradl;ce ,1 los distinguidos juristas Carlos Fernándcz Novoa, jean-Picrrc Stenger, Vicenzo Di Cataldo, Horacio R.Jngcl y Oc tavio 
Espinoz.1 por l.1 bihliogr.1íía íacilitada para la elahor.Jción del presente artículo. Del mismo modo, a la Dra. María Antonieta C,ílvcz, Ur. 
Alircdo Martl•l y Dr. José jirnenez, que han colaborado en la investigación. 
FERRARA, Francisco: "Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil'', Madrid, 1 YSO, p. 218 a 21 <J. 
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estd form<l h protección de la Propiedad Industrial, 
que antes sólo alcdnzaba a los llamados signos típicos 
(nombre, enseña, marcd, etc.) y que dejaba a todos los 
dem,1s fuera de un derecho subjetivo de exclusión, 
pues sólo lo hacía "a través de un sistema de puras 
obligaciones legales de abstención, constituido por la 
Disciplina ele la Competencia Desleal"

4
, se transfor­

m,l aumentando su radio de acción y permitiendo el 

registro de signos antes imposibilitados de obtenerlo. 
Esto es lo que está sucediendo en nuestros días con la 
marcd de color único, la marca olfativa y la sonora. Y 
ello es en parte posible, porque se han arbitrado 

medios tecnológicamente aptos para que puedan 
queddr fijddos en sus características definidoras, a 
tr,wt'S de formas novedosas antes quizás inimagina­

bles, que les permite acceder al registro; y de esta 
m,mera hacer posible su invariable reproducción, 
idénticos a su formulación original, en una serie 
indefinida de actos de multiplicación que era lo 

cdracterístico de los signos típicos. 

C:u,mdo hdcemos en l<1 vida diaria referencia a mar­

Cds, sean de productos o servicios, no son precisa­
mente los sonidos, las fragancids o los colores únicos 

lo primero que viene d la mente. Por lo general, 
pensamos o nos imaginamos las marcas "típicas", 

como son por ejemplo las denominaciones Mari boro® 
o Toyota®, el logotipo rojo y bl<1nco de Coca Cola®, 
las tres bandas de Adidds® o las tres esferas de colores 
de T clefé®. Sin embargo, muchas veces nos encontra­

mos frente a melodías o simples sonidos, fragancias y 
hdsta colores que, inconscientemente, provocan una 

,Jsocidción inmediata con algún producto o servicio 
en pdrticular y sirven <!SÍ para diferenciar eficazmente 
la oferta de bienes y servicios de determinadas empre­

SdS <>n el mercado. 

Este fenómeno, por llamarlo de algún modo, obedece 
d que en el comercio actual son cada vez más frecuen­
tes lds empresas que, dejando de lado los típicos 
signos que son usados como marcas (como las pala­
br.ls, dibujos, su combinación o las figuras tridimen­
siondles' ), recurren ahora a "nuevos signos" que los 

ordenamientos legales no reconocían como marcas, a 
pes,Jr de la capacidad distintiva que tienen o pueden 
llegdr d tener. 

f'odemos apreciar que, por ejemplo, desde hace va­
rios ar1os el rugido de un león y una suerte de marcha 

militar distinguen en el mercado a dos empresas 
productoras de películas cinematográficas

1
'; que, en 

los Países Bajos, una empresa fabricante de pelotas de 
tenis identifica sus productos con el olor a hierba 

recién cortada
7

; y que una empresa que presta servi­
cio de mensajería internacional se distingue en el 
mercado por el uso del color marrónH. 

El presente artículo trata sobre las nuevas condiciones 
registrales y problemas conexos de algunos signos 
distintivos atípicos con vista a las normas que regulan 
el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial 

en la Comunidad Andina de Naciones, esto es, la 
Decisión 486, vigente desde el primero de diciembre 
último. Del mismo modo, h<1remos referencia al trata­

miento que se daba a este tema en la legislación 
andina precedente y en algunos otros ordenamientos 
jurídicos, y presentaremos algunos de los argumentos 
mas debatidos en torno a la registrabi 1 idad de esos 
"nuevos signos". 

En primer término, haremos breve mención a las 
características que deben concurrir en un signo 
para que pueda ser registrado como marca y, una 
vez así delimitado el marco conceptudl general y 

normativo, trataremos sobre las m<~rcas conforma­

das exclusivamente por colores sin una forma o 
contorno definido (marcas de color único); luego 
analizaremos las posibilidades de registro de olores 
o fragancias como marcas (marcas olfativas), así 
como de los sonidos (marcas sonoras o auditivas); 
después trataremos de las implicancias jurídicas 

que el registro de estas marcas pueden tener en 
temas tradicionales como los referentes al principio 
de especialidad y al cambio de forma; para final­
mente enumerar unas conclusiones que, por ser tan 
novedosa la materia aquí tratada, tienen algunas de 

ellas indiscutible provisionalidad. 

11. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MAR­
CAS 

En términos generales, es posible identificar en la 

legislación comparada tres grandes grupos o catego­
rías de ordenamientos legales según la mayor o menor 
amplitud del concepto de marca que recogen. Así, 
existen ordenamientos que: (i) establecen un¡¡ defini­
ción amplia y flexible de marca al conferir tal calidad 
a cualquier signo en tanto sea suficientemente distin-

' Como bien -;er1ald Baylos, la Disciplina de la Competencia Desleal tiene una función generatriz del moderno Derecho de Marcas, siendo 
r•strr·r has las rei,JCiones entrt' ambos sistemas protectores. Op. cit. p. 577 y 578. 
Tradicionalmente conocidas como marcas denominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales, respectivamente. 
Lr Ml'/w Cuiden Mayer y la Twenty Century Fox, respectivamente. 
fEI\NÁNDEZ NOVOA, Carlos: "Tratado de Derecho de Marcas" (en prensa). 
Lr frrrn.1 UPS 1 United Paree/ Services uf Americd, lnc.). 
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tivo"; (ii) los que establecen una definición amplia de 

marca pero limitan su registrabilidad a aquellos signos 
que sean susceptibles de representación gráfica y; (i i i) 
los que limitan la definición de marca a los signos 
perceptibles por el sentido de la vista

10
. En las dos 

primeras categorías es posible, en principio, proteger 
como m,ncas a los "nuevos signos", en particular los 
olores y los sonidos. En cambio, en la tercera categoría 
de ordenamientos no sería posible considerarlos como 
ules, debido a que la noción de marca se restringe a 

signos visibles. 

Ahora bien, en el caso de la Comunidad Andina, la 
Decisión 486 califica dentro de la segunda categoría 

de ordenamientos legales, ya que establece un con­
cepto amplio de marca pero supedita el registro a 
que el signo sea susceptible de representación gráfi­
Cl. Sin embargo, cabe resaltar que la noción de 
marc1 que se ha contemplado en el régimen de 
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no 
siempre ha sido l,1 misma sino que, por el contrario, 
ha evolucionado a través del tiempo conforme se 

ver,í ,1 continuación. 

En un primer momento, la Decisión 85 de la Comisión 

del Ac:uerdu de Cnt,1gena
11 

estableció que sólo po­
dían constituir marcas los signos que fueran novedosos, 

visibles y suficientemente distintivos, no siendo posi­
ble el registro de sonidos y olores como marcas, ya 
que éstos no cumplían con el segundo requisito (ser 
visibles). Posteriormente, las Decisiones 311

12
,313

11 

y 344
14

, sucesivamente, determinaron que podía 

registrarse como marca todo signo que fuera percep­
tible, suficientemente distintivo y susceptible de re­

presentación gráfica
15

, abriéndose así la posibilidc1d 
de registrar sonidos y olores como marcas. Finalmen­
te, en la Decisión 486 se establece que constituye 

marca todo signo apto para distinguir productos y 
servicios susceptible de representación gr<1fica, seña­
lándose expresamente que los sonidos y olores pue­
den constituir marcas (artículo 134). Ahora bien, en lo 
que respecta a la registrabilidad del color único como 
marca, la nueva Decisión, a diferencia de la posición 
adoptada por las Decisiones anteriores, permite su 
registro pero bajo determinadas circunstancias (ar­
tículo 135). 

Si bien la evolución del Derecho Comunitario Andino 

en cuanto al tipo de signos que pueden ser registrados 
como marcas puede juzgarse a primera vista como un 

claro reconocimiento o adaptación a la dinámica del 
mercado y a la evolución de la Doctrina Internacio­
nal, el hecho que las razones para su incorporación no 

sean accesibles mas allá de un limitadísimo número 

E:11 1ci.H 1<'>11 co11 la cli<.tintiviclacl, rc•,ulta .lpropiado indico~r yue, precisamente en íunc:ión de la capo~cidad distintiv,l, se habla ck signos 
"iillwn·nit'IIH'ntc cJiqintivo<.", c•s det ir. ayuellos que en abstracto son apropiados para distinguir (como por ejemplo lo<. signos <,ugestivo'<, 
.1rh1tr.mo<. v el<' t.mt.l<.Í,ll y de signos que carecen originariamente de esta cap.1cidad. Sin embargo, como bien señala el autor e<,pafiol Jo<.(· 
;\nto1110 Ct'Jim'z Seg.1clc, clado que la capacidad distintiva es un íenómeno dinámico que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo, 
pr11H ip.llnll'ntc por el uso que se hag.1 del signo, algunos '<ignos que origin.1ri.1mente poseían capaciclad distintiva la pierden porque pasan 
.1 e OllVI'rilr<.t' c11 signos conlllll('S para designar un género de productos o servicios (vulgarización), mientr.:Js que otros, que C.lrc·cí,m de eso~ 
ca1J,H icl.lcl, la adquieren. E:s\c' c'iltimo ícnónwno, conocido en Doctrina como adquisición de secondary meaning, se presenta cuando un 
s¡gno onglll.lri.llllC'n\t' dt•sprovisto de capacidad clistintiv.l, como consecuencia del uso se convierte, para los consumidores, C'n idmtiíicador 
ele los productos o sprvicios el<' un determinado empresario. Cé)MEZ SECADE, José Antonio: "Fuerza distintiva y secondary mmning en 
el Llt'rcclw el<' los s·1gnos Distintivos". En: Cuadernos de Derecho y Comercio 1 (,,Consejo General de los Colegios Oficiales de Correclores 
di' (Oill('IC io, ,1iml 1 'l'lS, p. 11l2. 
L.1 \t'CJI io1 d<'l wc onclary !1lC'<llling n.lCic'l en Cran Bretañ;J con el caso 1\ccldaway v. Banham en 1896, con respecto a la expresión Ca me/ Ha ir 
/ld/111,1; us,1ci.l p.1r,1 dist1nguir 1 inturoncs confecciono~clos con pelo de C;Jmello, aunque tuvo un desarrollo m.)s íértil en los Est.1dos Unidos. 
M.mg~r1i. V.: "11 marchio e u/tri scgni cfistintivc". En: Tral/ado di cliril/o comerriale e di diril/o puhliro del/' economia, Volumen S, Mi l,ín, 
1 '!il~. p. 1 SS. 
Sob1e <''le tema ver t.llnbit'•n DE LA f-UENTE CA K CÍA, ElenJ. "El uso de la marca y sus eíectos jurídicos", Madrid, 1 'J'J'J, p. 177 a 179. 
lknt1o clt·l p1 illlt'l grupo se t'IH umtran IJs leyes de CmadcÍ, Estados Unidos y Suiza. Dentro del segundo estarían incluidas, por e1emplo, 
l.1s lt·ycs de ;\l<'lll.lni,l, Argmtin.l, Ecuador, Francia, Italia, l'crC1, ,1sí como é'l Reglamento de la Marca Comunitaria Europea. FinJimente, en 
t•ltt'rt <'r grupo C'IH llntr.mws l.1s leyes de Brasil y Chile. Vid. OMPI. "Convé'rsatorio sobre Marcas. Signos que Pueden Constituir Marc,1s: 
vlslhlcs, '<HlOI.ls, oll.ltlv,ls", ¡ulio de 1'!98, p. 1/l y 1 '!. 
\'igc·nit' elt•sdc ¡u11io de llJ/ 4 hasta diciembre ele 1 '!':!1. 
Vi~l'll\t' dt·sde dici<'mhre de 19'! 1 hasta erwrn de 1 '!'!2. 
Vi~c·nll' dt•<.de lebrero ck 1 '!'J2 h.1sta diciembre de 19'!3. 
\'1gcnte de,d<• t•ncro dr• 1 'J'J4 hasta noviembre de 2000. 

Si hlt'n l.1 rcd.H 1 i(Hl el el .1rtít u lo de lo~ Desición no es exacta, IZJ recomendaci(m ele ,1doptar este e ritcrio se encuentra en el "lníorme el el cuarto 
C'IH ut·ntro suhrt'gion.ll de las oiicinas no~t ionales competentes en prop1edad industrial" preparado por la Junta del Acuerdo de Cartag¡·n.l, 
clt• lt't ha 21 dt' abril de 1 'J'lh, que contiene ~y ello es lo Cmico verdaderamente destacable- el "Estudio preliminar sobre la compJtihilidad 
cito 1.1 dccisiún .144 de la Comisión dc•l Acuerdo de Cartagena con instrumentos internacionales relativos a la Propiedad lnduqriJI", preparado 
1'"1 lo1 ( Jii< 1no1 Muncil.1l de la l'ropic•dc~d Intelectual (OMPI), a solicitud del Comité Administrador del Convenio de Cooperación en matt'ria 
ele· l'!op!c'cl.ld lndustri,ll entre OlicinJs Nacionales Competentes de los l'aíses Miembros del Acuerdo de CartJgena, en el año 1 'l'JS, p. S 1. 
rste el()( Lll1le11to t.llllbiC·n recomienda suprimir "la reierencia a IJ "perceptibilidad'' como condición para el registro de una marca, pues é'lla 
l'st:l i1nplit it.ll'rl é'l rc·quisito dt> qc1c el signo sc•a "susceptible de representación gráíica". Este requisito ~coníirma el Estudio- es más estricto 
que l'i de pt•rc eptihilidacl, pues no todo signo perceptible es susceptible de reprPsentación gráíic:a. Tal es el caso ele muchos signos 
fll'rl cptihlcs por el sc'nticlo del tacto o dC'I olíato, que no son susceptibles de representación grJíica"(p. 52). Como veremos rn.ís adel.mte, 
¡c,t.l Cilillll.l rc•c Olll('lld.Jci(m de la OMI'I no iue acogida! No conocemos las razones ele que Pilo haya sido así. 
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de personas, generalmente funcionarios públicos de 
segundo rango, y no exista un debate pre,;io sobre la 
propuesta y sobre el grado o nivel cultural de los 
consumidores, hacen que importantes consideracio­
nes de interés general no hayan sido planteadas, ni 
que la Doctrina Regional y los especialistas andinos 

tengan opinión definida y rigurosa sobre si es o no 
recomendable la adopción de ese cambio legislativo. 
Ahora bien, lo cierto es que la Decisión 486 reconoce 
expresamente que los olores y sonidos pueden ser 
registr,Jdos como marcas, así como admite por vez 
primera el registro de colores únicos. Y ello muy 
probablemente traerá como respuesta una variación 
en las estrategias comerciales y publicitarias de los 
competidores y en el grado de especialización que 

deberán tener los funcionarios encargados del registro 
de los signos. Por cierto, todo esto también terminará 
por influir en los consumidores, quienes en el futuro 
podrán experimentar modificaciones en sus hábitos, 
es ti los y decisiones de consumo, como consecuencia 

de Id utilización de esos signos "atípicos" como 
marcas. 

No puede dejarse de mencionar, sin embargo, que el 
reconocimiento legislativo de estos nuevos signos 

como marcas, basado -creemos- en la considera­

ción de que al igual que las marcas "clásicas" resul­
tdn siendo idóneas para transmitir un mensaje

1

r,, 

presentar á ciertas dificultades para su registro, no 
s('Jio en el cumplimiento del requisito de representa­
ción gráfica sino también respecto de su aptitud 
distintiva (originaria o sobrevenida) y, también del 
análisis del riesgo de confusión, conforme se verá a 
continu,Jción. 

111. LAS MARCAS DE COLOR ÚNICO 

A) Generalidades 

En el nuevo régimen de Propiedad Industrial de la 
Comunidad Andina (Decisión 486) se prohibe expre-

~-~--~~--~~------

sarnente el registro como marca de aquellos signos 
que consistan en un color aisladamente considerado 

(color único), salvo que: (i) se encuentre delimitado 
por una forma específica o, (ii) haya adquirido aptitud 
distintiva por su uso constante en el comercio

17 

-excepción contemplada por primera vez en la legis­
lación andina-. 

Como es sabido, varios argumentos tradicionales en 
los que se fundamentaba la prohibición del registro 
de un color único o "por sí solo" como marca, que 
ahora han perdido peso o se han relativizado. El 

primero de ellos se sustenta en que el número de 
colores fundamentales o básicos es muy limitado, 
limitación que contrasta con la gran abundancia de 
denominaciones y elementos gráficos disponibles tB. 

Se apoya también en el hecho que, en principio, un 
color considerado en forma individual, es decir, sin 
relación con figura o forma determinada, carece de 
capacidad distintiva. Otro argumento invocado para 

sustentar la prohibición es que, por lo general, el 
color se considera únicamente un elemento decora­
tivo o funciona(). En la misma dirección, se dice 

que el titular "obtendría una ventaja competitiva 

desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores 

tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar 
a bloquear el libre acceso al mercado"

20
. Según 

Fernández Novoa "el registro de una mMca consis­
tente en una única tonalidad de un color provocaría 
problemas y dificultades prácticamente i nsolubles"

21 

y agrega que, en la hipótesis de tener a la vista los 
correspondientes productos, un consumidor medio 
sería incapaz de diferenciM tonalidades de color 

próximos o parecidos, lo que plantearía a los Tribu­
nales perplejidades diversas, pues los jueces se ve­
rían frente a 1 singular problema de tener que determ i­

nar si existe riesgo de confusión entre tonalidades o 
matices próximos de un color puro

22 
. 

La prohibición absoluta para el registro de colores 
(micos como marcas ha sido recogida en gran parte de 

VANZETll, A. y DI CATALDO, V .. "Manuale di Diritto lndu<,triale", Milán, 19%, p. 133. 
DectSiún 41J(¡, ,Htículo 135: "No podrán registrarse como marcas los signos que: 
hl < onsistdn en un color aisladamente consider,1do, sin que se encuentre delimitado por una forma Pspecílica. 1 ... 1 
No olh!Jntc' lo previsto <'n los 1 itera le<, l ... ) y h), un signo podr5 ser registrado corno marca si quien soliciLl el rcgi-.tro o su causante lo huh1cse 
r'stado us,mdo constantemente en ell' aís Miernbro y, f.lor efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva rcsf.lecto de los productos 
o -..crvic 10:-, a los t ualcs se aplica." 
r U<NANDEZ NOV< lA, Carlos: "El color y las lorrnas tridimensionales en Id nueva ley e-.par1ola de m,m ds". En: Actas de Uer<'cho lnduqrial 
1 'Jil'J-1 'J'JO, Mddml, 1990, p. 4'! y 511. En sentido f.larecido se pronuncian A. Chavannc y J.J. Burst, quienes ind1can qur' el rl'< onocimiC'rllo 
a un t1tui,H de uno dc' esos siete colores puede rcprc;sentar un abuso de derecho inadmisible .. Vid. "LJroit de la l'roprietc' imlu5lriclfc>", St,l. 
E:drc ir'Hl, 1\Hb, 19911, p. 531. 

L1 fu1H 1onalidad y la fdlta de distintividad son los mayores obstáculos para registrar un color como marca, así como lo es par,1 obtener 
dcrr'c hos sobre diser1os y figuras tridimensionales. CHISUM, Donald y JACOBS, Michat'l A: "Undcrstanding lntel/cctu,¡/f'mpeuy Law", 
Nuev,1 York, Matthew Bcnder & Co., lnc, p. 5-28. 
fFRNÁNDEZ NOVUA, Carlos. "El color y las forrnas ... ". Op. cit., p. 50. 
No todd Id Doctrina sigue esta opinión. Vid. BERTONE, Luis. y CABANELLAS, Cuillermo. "Derl'cho d(' M,m as", Tomo 1, Bueno<, Aire<,, 
1 'Jil'J, pp. l4fJ y 347. 
FERNÁNUEZ NOVUA, Carlos. "El color y las form,1s ... ", p. 50. 
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los ordenamientos jurídicos internacionales
23 

• Sin 
embargo, en ciertos países, la legislación sobre la 
materia permite el registro bajo ciertas circunstancias. 
Tales son los casos, por ejemplo, de la Ley de Protec­
ción de Marcas de Hungría, el Reglamento de la 

Marca Comunitaria Europea
24 

y la Ley de Marcas 
Suiza

21
, que admiten su registro siempre que el color 

solicitado se considere distintivo. 

B) El debate en los Estados Unidos 

Desedmos hacer una breve referencia al caso de los 
Estados.Unidos de América debido al particular desa­

rrollo de su jurisprudencia y Doctrina, que considera­
mos re.sulta ahora de interés para la Comunidad 
Andina. El criterio seguido en los Estados Unidos hasta 
hace algunos años fue la Mere-Color Rule, en virtud 
de id cual sus tribunales impidieron reiteradamente el 
registro de colores Cmicos como marcas

21
', basándose 

principalmente en dos argumentos, a saber: "que los 

consumidores suelen considerar el color de un pro­
ducto tomo adorno más que como una base para 

distinguir el origen del producto ( ... y ... ) por el hecho 
de que la cotKesión de derechos exclusivos de marca 

sobre un solo color agotaría el limitado número de 

colores disponibles"
27

• Sin embargo, en 1985 una 
Corte Federal- rebatiendo las principales considera­
ciones de la Mere-Color Rule-, reconoció la posibi­
lidad de registrar colores únicos como marcas bajo 
determinadas circunstancias. Fue el caso de la empre­
sa Owens-Corning Fiberglass Corp.

2
H, a la que se le 

permitió registrar el color rosado para distinguir un 
producto aislante con base en fibra de vidrio

2
<). En este 

caso, la Corte consideró que el uso del color rosado no 
era funcional o necesario para competir en esa indus­

tria y que aquél había adquirido distintividad como 
indicador de la procedencia empresarial del produc­
to3u. Asimismo, la Corte dijo que determinar si dos 

colores o sus matices eran similares no era más difícil 
que hacerlo con palabras o figurasl

1 
y que la Mere­

Color Rule se contradecía con los post u lados 1 ibera les 
de la Ley de Marcas Norteamericana - la Lanham 

Act. De esta forma, la Corte rechazó la doctrina del 
"agotamiento de colores" alegando que había un 
considerable número de matices y combinaciones de 

colores disponibles para su utilización corno marta. 

Si bien esta decisión dejó abierta la posibilidad del 

registro de colores únicos como marcas, ella no fue 

seguida por otras Cortes Federales norteamericanas. 

l'or ejemplo, l<1s norrn.1s de llrasil, Espa11<1 y Uruguay yue no permiten el registro de colores Cmicos o yue no se encuentren relacionados< on 
UIH torm,1 cle'il·rrnin.Jda. OMI'I. Op cit .. p. 15. Resolución de la Tercera Sala de la Oficina ele Armonización del Mercado lntc·rior de 1" 
Llni(m ruropPa (OAMI) de 1 il. 12.19'18 en el asunto R 122/1998-3. Fundamentos 13 y 14. 
1\!'soluc iúr1 ele< l,1 ]prn·ra Sdla de la OAMI ele 18.12.19911 pn el ,i'unto R 122;1 <.J98-:l. Fundamentos 12 y 1 :l. 
SobrP Pste particul.1r e alw rc•saltar yue l<1 Oficina FPclcral de la Propicclacl Intelectual de Suiza admitió el regiqro del <olor vro1Pt,1 para 
distinguir ciH><olates ele 1,1 marc,1 Mi lb debido a yue éstos se habían venido comercializando en envoltorios ele ese color dur,1ntc rnuchos 
,1r1oo, siendo f,ír i lml'lltl' reconocidos por los consurnidorcs. Esta resolución admitió yue el color violeta era arbitrJrio p,HJ e hocolates y yuc' 
su regr'iro rw constituiría una barrera de entrada para las actividades de sus competidores. OMPI. Op. cit., p. 1 b. 
Fst,1 r1·gl,1 "' fund,um'rllaha en tres tcoríac, b,ísicas: la teoría de la similitud entre los matices ele los colores (s!Jade coníusion Jhcory), la teorí.1 
dl'l agot,¡rnrPnto ele' los colore·s lcolordepleJiun lheory) y la teoría ele la funcionaliclacl ele los colorPs. L1 shacle con(usion Jheoryser1ala que 
rm es posihiL· rc'giqrar un color Cmico corno marca debido a la diíicultad práctica que representaría para el registrador el determinar cu,índo 
rrrla rr1arc a< or1sistente en un color (mico se drstingue de otra ya registrada debido a la similitud yue puede presentarse entre los rnatrccs de 
los r olor<'s. La color clcpletion thcory c,eña la yue d monopolizar un color dc'tcrrninado al obtener su registro como marc,l, tpndrí,1 corno 
'onsec ur•nc i,1 que los dcmís cornpetidores verían limitacl,l su posibi 1 iclad drc' acceso al mercado porque los colores se agot,1rían rjprcJanwrlil'. 
La temí el ele l,1ltrrKron,1licL1cJ del color ser1ala yuc muchas veces el uso ele un color representa una ventaja competitiv,l debido a yue me1ora 
su uso o red un· sus coq<JS de íabricación (utililaridn íunctionalilyl. Asimismo, se dice yue el color puede c,er íuncional debido a yue• rncjor,1 
Id c·st(·tr< ,1 o dparic•rH ia cJel producto y con Pilo sus ventas (acslhclic (unctionality). Así, por ejemplo, el Crrnrito Federal prohibic'J yuc l,1 
emprc·sd llnrnswrck Co. registrara para sí como marca el color negro para motores ele lanchas, porque era prefericJo por los consumicJorc's 
y,1 que pocJí.1 se'r cornbin,1do con una ,1mplia garna ele colores y aclenlás hacía yue los objetos sean visiblemente más pc·yuer1os. Vid. I'ELLIS~ 
CAI'FLL, I,Jcrrm' v SOLANEl LES BATLLE. t1.1aría Teresa. "La Protección del Color Único corno rnarca en los Estados Unidos: eJe' la fYER SE 
1'1\C!f-11/l/TIC!N Á LA !<LiLE OF J<EASON" En: Revista ele Derecho MPrcantil226, Madrid, Oct. -Dic. 1997, pp. 18(>1 a 1871. T,1mhr('n 
MlCAI\Tf IY, I.T., "M< Carthy on Tradcmarks ancl unfair cornpctition", volumen 1, 1998, 7.39 a 7.52 
1\EAI IC, W .. "L1 protccci(m cJel color y l,1 decoración como rnarca", en Actas ele Derecho Industrial 19il7-19BB, M<1drid, 19BB, p. (,(,4. 
In rf' Ucvens-C ·nnllng fiiJI'rgla.'s Cr!lp. \222 LJSPQ41 7, Fecl. Cir. 1985). 
( IIISUiv1, Don,1lcl v )ACOBS, Micbacl A. Op cit., p. 5-27. 
L<H. < rt. 
En r·ic'< lo una <'ncucqd rndrc(> qrr<' alrededor del 50'1,, ele los encuestados lo reconocieron así. Además, l,1 empresa h<1bía gdslddo alrededor 
de· 42 rnrllonc's de dúlare·s dur,mte rrna periodo eJe 1 O ar1os para promover la identificación de la marca "rosa". Vid. KEATINC W., Op.' it., 
p. (¡(¡4. 

Sobre Id difinrlt,ld c·r1 l,1 distinción entre marcas debido a la similitud entre los tonos ele los colores, alguna Doctrina sostiene yuc corno los 
r olor !'S pr1C'der1 s('r rcprc•.c'ntdclos por tre'S nCrrncros (pantonesJ, resolver acerca del hecho que dos colores sean sirni lares podría ser mjs Líe i 1 
que clccidrrlo sobre' dos palabras. Vid. EllEI\T, Lawrence Ll.: "Tradef1lark Protection in Color: Do lt 13y Jhe Numbcrs 1", Tradcmark l<cportcr 
Vol. 1\4, pp. 4114- 4ili> ( 1'!94), citado por EBERT, Lawrence H. "Thc Supreme Court LJcci.sion in (!ualitex v. jacob5on- A Commcnt" en 
fr,¡c/cnurk /(e¡Jollcrvolume'n il.S, 1, Ene-Fcb 199.S, p. 101. 
Sobre· l,1 ddinicr(>ll que tiene de marca la Lmham Ac/, Vid. MCCARTHY, ).T. Op. cit. 4.12. La Lmham Act (1946) introdujo un< oncepto 
,1111plio de n1,nc.1, sus< l'ptiblc' ele abarcar el color Crnico como un signo distintivo. Pese a ello, la jurisprudencia seguía aplicando la Mcre­

Colm /{u/e c·,t,lblccida e'n el caso A. Lcschen resuelto E'll 1906. Vid. PELLISÉ CAI'ELL. jau me y SOLANELLES BATLLE, María Teresa. Op 
e it, p. 1 IJS4. 
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En eíecto, íallos posteriores acogieron esta posición
33

, 

mientras que en otros se siguió a pi icando la lvtere-Color 
Ru/C'

14 
• Recién en 1995 la Corte Suprema de los Estados 

Unidos de América puso punto íinal a la controversia 
suscitada a raíz de la resolución de la Corte Federal en 
el caso "In re Owens-Corning Fiberglass Corp.". En 
decisión un{mirne, la Corte Suprema declaró en el caso 
Qualitex Co. vs. )acobson Products Co. lnc. que no 

existían barreras para el registro de un color por sí solo 
corno marca si el solicitante demostraba que el color 
cumplía con los requisitos legales ordinarios para el 
registro de signos 

1
', ya que el artículo 45 de la Lanham 

Acty los principios inspiradores del Derecho deMarcas 
permiten incluir el color entre el amplio abanico de 
cosc1s que pueden constituir una marca (any word, 
na me, ::;ymhol, or device, or any comhination thereo~, 
porque lo decisivo es la capacidad de una rn¡¡rc¡¡ para 
distinguir el origen de los productos, y no su status 
ontológico corno color, íorrn<J, períurne, palabr<J o 

lf, 
s1gno 

Sobre el particular cabe resaltar que si bien este íallo 
signiíicó el reconocimiento de la posibilidad de regis­
trar colores únicos corno marcas, tanto l¡¡ Corte Supre­
ma corno la casi unanimidad de la Doctrin<J norte­

<Jrnericana continúan considerando que un color úni­

co no puede ser distintivo en sí rnisrno y que sólo 
puede registrarse si ha adquirido distintividad por el 
uso, aunque por cierto h¡¡y autoriz<Jdas opiniones en 

37 
contra 

C) la situación en la Unión Europea 

Pasando ahora ¡¡ l¡¡ regulación sobre marcas de la 

Comunidad Europea, cabe resaltar que el Reglamen­

to Comunitario admite el registro de todo signo 
susceptible de represent<Jción gráíica, siempre que 
sea apropi<Jdo para distinguir los productos y servi­
cios de una empresa de los de otra

1
H, por lo cual los 

colores únicos que cumplan con ¡¡mbos requisitos 
serían susceptibles de registro como mMcas. En 

1\sí. por e¡emplo. en C'l caso IV\clster Distributors lnc. el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos resolvió yue el color azul de una 
r 1nL1 p.1r,1 unir películas de celuloide podía constituir la marca de ese producto. El Tribunal descartó cada uno de los tres sustentos de 
l,1 /'v1N('-Color Rule argumentando lo siguiente: i) el agotamiento de los colorE's sólo se produciría si se permitiera monopolizar todos los 
matin's o tonos posiblt's de un color; ii) dirimir entre los matices de un mismo color no es más difícil yue dirimir entre las similitudes de 
m,m as dc'llOilliiHtivas u otras: y, iii) la funcionalidad del color debe apreciarse en cada caso concreto. UMI'I. Up cit, p. 15. 
Fn el proceso entre Nutr,1 Sweet Cu. y The Stadt Corp., l,1 Corte del Sétimo Circuito, aplicando un,1 antigu,¡ regla del caso Life Savers vs. 
( urtiS' Candy, declaró yue un color no podía ser objeto dC' un monopolio marc1rio a menos que se relacione con un cletenninaclu símbolo 
o disl'rlo. Asimismo, dio cuatro razones para no aplicar l0 regi<J liberal establecida por el fallo Owens-Corning: il la consistencia y la 
pr<·di< tihiliddd de IJ lt·y son razones de fuerza para no dejar de lado, por consideraciones débiles. un principio legal ya establecido; iiJ 
no c·s IH'< cs,1rio < arnh1<1r l,1 ley porque un color se protege <Jciccuadanwnte cuando se encuentra rei,Kionado < on un sí111holo o diser1o; 
iiiJ las ,H < 1ones de infr,lCción pueden degenerar en el corto plazo en cuestiones de confusión entre matices o tonalidades; y, ivl proteger 
un color puede crl'ar un.1 barrera pz1r<1 l0 compctenciJ leal. CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A.: Op. cit. p. 5-211. 
"I',H"d ,1dmitir el color Cmico como marca, el Tribunal rechna la aplicación de las teoría' ele l,1 funcionalidad y del agotamic•nto dc 
1m< olores, y no ¿¡cepta yuc el color esté suficientenwnte amparado por consecuencia dl' la prole< ción de l.1 forma distintiva 1/radr! 
clr('_ssl mediante lc1s normas de competencia desleal contenidas en el artículo 43 (a) de la Lanham Act. Por lo yue se refiere J la teoría 
de l.1 fun< ionc1lidad, es cierto que cn algt'm caso el color puede ser esencial para dar a conocer ciertas características del producto corno 
su uso, objetivos. costo o calidad, y por 1,1nto, en estos casos, no podría emplearse como m¿¡rc¿¡ para no pcrjudic<Jr a los compt"tidores; 
pero e·11 muchas ocasiones, como en el prE:'sente caso, el color t'1nico cumple todos los reyuisitos par<J ser considerado como marc ,l, 
porque ZHIÜ<J simplemente como símbolo yue permite identificar las mercaderías y su origen cmprc>arial, sin cumplir ninguna otr,l 
íurH ic'm sign1Íic ativ,l. En lo yue atañe a la teoría del agotamiento de los colores, a ¡uicio del Tribunal es evicleonte yue no procede' su 
.1pl ic.lci()fl, porquP dado que el color no ticne en este caso ninguna otr,1 fina 1 idad yue no sea la distintiva, el competidor podía dispo1wr 
lihu•lnc·ntc• de cu<Jiyuier otro color para distinguir las mercaderíds (JACSJ". "Actas de Derecho lndustrial1 994-19'!5". M,1clrid, 1 'J'J(,. 
p. 11H2. 
Un sector de la Doctriru sefiala yue estP fallo de la Corte Suprema no h,1 hecho m..ís yue reconocer algo larg,1mcnte conocido por los 
proíc•s1on,lles y los consumidores en genPral: que el color puede funcionar como signo distintivo indicando cl orige'll de• los productos 
y distinguic'•ndolos cJp sus similares en cllnt'rc,1do. Vid. PELLISÉ CAI'ELL.Iaulm' y SOLANELLES llATLI E. Maríd Teresa: Op cit. p. 1855. 
Kc•vi11 M. Jmdan y Lyrm M. jordan sostienen que ,11 estahlecPr la Corte Supremd yue los colorps debían ser tratados de l,1misma forma 
qu<' 1<>' dcn1..ís signos yuc pueden constituir marcas, no deberí,1 existir ningCm impedimento pard registrar como marca u11 color que 
.1pli< ,1do .1 un producto se,1 arbitrario o imaginativo y por tanto intrínsecamentc distintivo, sin yue sca necesario demostr,1r yue ha 
,1dquirido distintivid,1d ,1través ele su uso, puPs constituiría algo comt'm usado en forma poco com(m. Al respecto, scfíalan que cl color 
utiliz,1do por c¿ual1tex en sus co¡mes p0ra pl0nchar prencL1s de lavado en seco fue escogido con la ciar,¡ intenci()fl que sc constituyera 
en su 1n,1rc.1, debido a que no da unc~ idea sobre los ingredientes, cual id acles o caractl'rísticas del producto, por lo que Pr.l arbitr,Hio. 
Asimismo. estos c1utores sostienen yue si un productor de pap¿¡s frit<Js decide colorearlas de pt'~rpura e introducirlas <Jinwrc.1do b.1¡o la 
deno1nm,Jc1ún psychcclclic spucls (pap,1s psicodél icasJ clebPría obtenc•r el registro de ese color desde que su producto ingres,1 al mercado, 
d,1do que el color utiliz,lclo no es descriptivo, sino im,1ginativo y arbitrario. JUI<DAN, Kevin M. y jOI<D/\N. Lynn M: "C)ualitex Co. v. 
laru!Jsonl'mclucts Co., The Lln,Jnswcrccl Qucstion- Clll Color Ever 13c lnhcrcntly Distinctive?". En: 1raclcmark i<cportcrvolumen SS, 
N" 4. lul- Ago 1'!95. p . .193- 397. 
Lk 1gu,111orn1a, Jonathan Hudis sostiene que de una lectura conjunta de la resolución de los proccdlmic'ntos entre c¿u,llitc•x Co. y jacobson 
l'roducts Co. y entre Two Pesos y 1 aco Cabana. referida al registro de la íorma de presentación de los servicios sin rwcesiclacl de probar 
el sign1ficado secundario, se podría deducir yue si un color ,1plicado a un producto es inherentemente cl1stintivo podría ser r<'glstrado sin 
ser 11C'C cs,llio yue demuestre yuc ha adye~i1 ido d"tintivid,1d a través de luso. Sin embargo, considera ncn•sario yue la controversia sobre 
el p.1rticular sea clccidicla .1 trav(:s de un<J resolución de la Corte Suprema. HUDJS, Jon,nhan. "Removing thc 13ounclaric.s o/ Color·. En: 
Tr,¡cl('fiWk 1\('por/cr. volumen il6, N" l. Erw- Feh 1996. p. 6- 1 ll. 
1\1tíc 1ilo 4 dr•ll<cgl,mwnto de la Marca Con1U11ita1ia Europea de l99.l. 

THEMIS 42 
161-l 



__ ____ La Registrabilidad de las~il:~C-~~-Auditivas, Olfativas y_l(l~(:O_Ilstituidas por ColorQnico 

consecuenci<J, el color único (como todo signo que 

se pretende registrar) no debe encontrarse dentro de 

I<Js prohibiciones absolutas al registro, como son la 

falta de distintividad o 1<~ funcionalid<Jd
39

, pues en 
estos casos el registro del color Cmico podría signifi­

car una ventaja competitiv<J inmerecida o restringir 

la competencia. 

En relación con este tema, la Oficin<J de Armonización 

del Merc<Jdo Interior de Europa (OAMI) h<1 reconoci­

do que es posible registrar colores únicos que han 
adquirido distintividad por el uso. Asimismo, ha 

dejado abierta la posibilidad de registrar "un tono de 

color muy específico p<~ra unos productos o servicios 

muy específicos"
411

, admitiendo la posibilidad de 
registr,u colores únicos intrínsecamente distintivos 

sin probar la adquisición de significado secunda-
. 41 

riO 

D) Nuevos retos planteados por la Decisión 486 

Volviendo a la regulación <Jndin<J, es pertinente 

indicn que l,1 posibilidad de registrar como marcas 

colores Llllicos introducida en la Decisión 486 obli­

garil ,1 las oficinds competentes a determinar qué 

medios probatorios se admitirán p<~ra ,1creditar que 

el color solicitado identifica en el mercado <1 los 
productos o servicios del solicit<Jnte de la marca. 

Por ejemplo, si bastar;í acreditdr el uso del color 

dur,mte un tiempo determinado, o si, por el contr<J­

rio, ser;í necesdrio probdr <~spectos tales como la 

inversión c·n publiciddd, o si se requerirá de encues­

tas que demuestren que los consumidores asocian 
el color con el producto o servicio en relación con 

el cudl se solicitd el registro. Y esto es así porque es 

reci(n d p,ntir de la vigencia de Id cit<Jda Decisión 

486 que el registro y protección de estas marcas es 
posibleL·. Por eso, ser,í interesante seguir y evaluar 

la posición que adopten las oficinas de marcas 

andinas frente d aquellas observaciones basadas en 

la existencia de similitud con colores previamente 

registrados o intensamente usados por un <~gente 
económico, así como en su car<Ícter funcional res­

pecto del producto o servicio al que se quiere 

aplicar. 

De otro lado, dado que la posibilidad de registr<Jr 

colores únicos como marca en tanto hayan adqui­

rido distintividad por el uso significa un cambio 

radical en la posición que durante años hdbía 

mantenido 1<~ Comunidad Andina, cabe preguntar­
se si en próximas Decisiones se llegar<Í a permitir el 
registro de colores únicos que sean arbitrarios, sin 

necesidad de probar que han <~dquirido la mencio­

nada distintividad
43

. Finalmente, cabe reconocer 

que la modificación legislativa introducidd ha debi­

lit<Jdo, aunque no podemos afirm<Jr que lo haya 

hecho en su integridad, la alegación consistente en 
que el registro de colores únicos puede constituir 

una tr<Jba para la competencia debido al riesgo de 

su agotamiento. 

IV. lAS MARCAS OlFATIVAS 

A) Generalidades 

Se h<J afirmado que el olfato humano es capaz de 
distinguir matices de aromas y olores con un grado 

importante de detalle y que nuestra interacción con 

el entorno es olfativa en proporción superior a lo 

que solemos suponer"". Si bien es fi1cilmente com­

probable en la vida diari<J que somos más conscien­

tes de lo que vemos que de lo que olemos, no cabe 
duda que muchas cosas nos agrad<Jn o desagradan 

por su olor, lo que no constituye un secreto- ni 

antes ni ahora- para los comerciantes; es decir, el 
¡¡roma de los productos puede tener una influencia 

determinante en la elección del consumidor. Prue­

ba de ello es que, por ejemplo, l<~s modificaciones 

en el aroma de sus jabones permitieron a la 

I'ELIIS~ CAI'rll, 1,1unH' v SOLANELLE:S llATLLE, María Teresa. "El Color l't•r Se romo Marca en la Doctrina de la UAMI" IComent.Jrio ,1 l-1 
l\¡•solucllll1 de l,1 Y S,1l,1 ~Jc Recurso de la OAMI de 12 de íebrero de 1 'J88 (asunto 1\7/97-3) caso «Orange» 1, en Actas de Derecho lndustri,ll 
1 'J'JB, M,Jdrid, 1 'J'JlJ. p. 4117 y 411B. Así, no podrían obtener protección los colores que carczec1n ele carácter distintivo, como es el< aso de 
,Jqllellm qul' el< OI1SL11llidor per< ihe como nueva ornamentación o corno elemento natural al producto !por ejemplo amarillo para 1 imonada. 
v¡•rd1• pc1r.1 prodw tos nwntol,ldos), o las que se hay.1n convertido en habituales c'n el lenguaje corn{m o en las costumbres y usos co1nerr ialcs. 
Vl'l t,llnhi{•n LOFWFNIIEIM, Ulrich: "Requisitos de protección y modo c)p adquisición del derl'cho a la marca colmlrlitarid". En: M,m d y 
IJN•tío Coi1lllllit,1rio, l'c1n1plot1d, 1 <J'Jfl. p. B1. 
1\r'"'lu< r(m de l,1 l' S,li,1 de 1\¡•c urso rk la C lAMI de 12 ele febrero de 1988 (asunto IU/97-31, considerando 10, citado por I'ELLISÉ CAI'ELL, 
I,Hillll' y SOL!\NEI.I.FS llArt LF, M,1ri,1 T¡•res,l: "El Color l'cr Se como M,1rca en la Doctrina de la OAMI. .. ". p. 401. 
Vid. I'H IISF CAI'Fll, laumr· y SOLANELLES I>ATLLE, Maríd Teresa. Op. Cit. p. 407 y ss. Sin embargo, coníomw sc•ñalanc•stos autores. e' 
< uc,tll.Hl ,HIIl drsl 11trd,1 ,i el l olor puL•cle, por sí mismo y dl'Sde el principio, esto es, sin uso previo, tener significado distintivo. 
l.llll' ,llloldr que h,1sta ,1lmr,1 los colores Llllicos sólo podí,1r1 ser protegidos inclirect.Jmcnte a tr,wés de la normativa sobre e ompc•tenc '" dcsll'.rl. 

V1d. pie' de p.igina H>. 
'

1 
(;ll'f'INI f- .. ~.: "Las 11lc11 e as olldtiv,ls en los Estados Unidos" en Actas de Derecho lnclustri,JI 1991-1993, Madrid, 1'!'!3. p. 1 57. Sobre' olores 
y pr·rttllllt'S 'l' h,1 d1< 1)1) y c•sc rito mucho. A modo ilustrativo, en el ámb1to lill'rario un bcst-seller moderno, "El períume", del autor alt<m,ín 
l'ailrl k Su,;kind dice: "H,1y en l'l perlunw una tuerza de persu,1siún m.ís íuerte que las palabras, el destello de las mirad,ls, los scntimic'ntos 
y 1,1 volu1llacl. La tuerza de persuasiún del períunll' no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llt•r1d, 
t1llS sdtura, no e~i,tc' ni11gt1n renwdio contra ella", Ed. Seix llarral, Barcelona, 1 'J8b. p. 81. 
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trdnsnacional Procter & Cambie obtener liderazgo 
en el mercado norteamericano en la década del 
cincuenta. Frente a esa realidad la pregunta que 
surge entonces es si el olor puede ser utilizado 
como marcd, o si más bien la protección de una 
íragdncia debe, como ocurre en muchos países, 
ser principal sino únicamente otorgada por la 
Disciplina de la Competencia Desleal o los Dere­

chos de Autor, dependiendo de las circunstan­
cids 

4
'. Parte importante de la Doctrina moderna 

admite en abstracto la posibilidad de registrar 
corno marca un olor, siendo los temas de debate 
rn;ís frecuentes, como veremos más adelante, el de 
su capacidad distintiva y el de su representación 
gr.íficd. 

Ahora bien, conforme se indicó anteriorrnente, con la 
,1dopciém de IJ Decisión 31 l se abrió en la Comuni­
ddd Andina la posibilidad de registrar olores como 
mdrcas, al haberse eliminado el requisito de visibili­
d,ld que contemplaba la primera norma sobre Propie­

cLHJ lndustrid 1 en el Grupo Andino, esto es, la Decisión 
fl5. En efecto, las Decisiones posteriores ratificaron 
quv podí,m registrarse como marca todo signo que 
fuerd perceptible, suíicientemente distintivo y suscep­
tible de representación gráfica, lo cual eliminó el 

impedimento para el registro de un olor como marca. 
Siguiendo esa mism,1 línea, la Decisión 486 señala 
,llwrd expresamente que los olores podrán constituir 
mdrcas (artículo 134 literdl el. 

B) Requisitos para el registro 

P,11.1 obtener su registro, el olor, al igual que cualquier 

otro signo que pretendd ser registrado, deberá cumplir 
con los requisitos ser1alados en la legislación andina, 
l'Sto es, ser apto para distinguir productos o servicios 
\cdp.Jciddd distintiva) y ser susceptible de representa­
ción grMic.l. Corresponde entonces preguntarnos si 
los olores, en general, pueden cumplir con dichos 

rcqui'>itos. 

B.l. Aptitud distintiva 

B.l.l. Las opiniones más autorizadas coinciden en 
afirmar que la aptitud distintiva de los olores es el 
problema central a considerar. A este respecto existen 
posiciones encontradas en la Doctrind, pues así como 
hay quienes opinan que un olor podría cumplir origi­
nariamente esa función 

4
h , es decir, ser inherentemente 

distintivo, otros se inclinan a afirmar que, como en el 
caso del color único, este carácter distintivo no estaría 
dado por la naturaleza del signo, sino que sólo podría 

ser adquirido por un uso efectivo en el mercado que 
logre que los consumidores identifiquen determina­
dos productos con ciertos olores 

47 

Según la información con que contarnos a la fecha, 
aún no se han presentado registros de marcas olfativas 
en la Comunidad Andina y, por tanto, se desconocen 
los criterios que a pi icarán las oíicinas de marcas de los 
Países Miembros en relación con su registrabilidad. 
Dependiendo de la corriente a la que se adscriban las 

oficinas, se determinará si para la procedencia del 

registro se requiere o no que el solicitante haya usado 
previamente el olor como signo distintivo y acredite 
que en la mente de los consumidores se ha generado 
una asociación entre el olor y el producto. 

B.l.2. Otro aspecto sobre el que existe def¡.Jte en la 
Doctrin.1 es el reierente a la limitada capacidad del 
olfato del consumidor promedio para distinguir e 
identificar olores en productos comerciales. SegCm 
algunos, los olores y fragancias principales suscepti­

bles de ser empleados con fines comerciales son 

limitados y las fragancias similares son altamente 
confundibles. Como se aprecia, esta problem{lticcl se 

asemeja a la que se presenta en el registro de colores 
únicos puesto que, pese a que las tonalid.1des de 
colores y los matices de fragancias parecen ser infini­
tos, el registro como marca de un color Línico o una 
fragancia determinada eventualmente abarc.níd un 

importante número de tonalidades o matices si mi l,nes 

',obre·,.,,,, tdrnlm'n rnuy clehatido tcrn.1 vid. Pi erre l3reese, "Vcrs une proteo icín ¡udiciare .. . "y "L .1pport c/c l.1 mdmlugic ct de 1 ·,JIJ.Jiy'c 
Wlt'<mdfc., puur ddcndrc les droits du néatcur'. En: LJALLOZ AFFAIRES, 111, 2 de .1bril de 1 'J'Jil. 

( )J rl\r J IASTI\1:5, Jos(· Manuel. "Concepto de mzuca cnld Decisión 344 y en la Ley l'eruan.1 aprobdda por Decreto Lcgi:-lativo B2 >del 2.l 
de ,Ji>rrl ele 1 '!%". l:n: 1\c'vi'ia Jurídica dell'erCr, afio XLVII, ,1br- jun 1997, Lrma. p. 205. 
l'rc·rrc· llrc·r·sc rc'sdltd ellwc hu de que "los especialista'' 1· 1 rn,1rketing dcsJrrollan dc-,dc• h,H e algC111tiernpo trabaJOS :-obre• Id utiliz,Kiún de• 
olorc' pdra Id "<,rgndtura" rsignaturel de proc/uclos o ri· ., 1\ÍI íos". BI\EESE, l'icrre. "Vers une protcccicín judiciarc .1crruc eles crc'.Jiirm' 
.'Cthoril'ili-.<'. En: LES ~CHUS, 24 ele lebrero de 199il, p. 'd. 
1-11-ll'n llurton r onsrdcra que" la l·ragancia es usualmente un r,¡sgo ornamenL1I o íuncional dP un producto y por lo tanto no d1stir1\rvo". Agrega 
IJIIC' pdra "'r cJistrntrvo un olor, "ya ejlle prima ¡;¡cieno idcntiíica ni distingue, debe aclquirrr un wcond.1ry nJcaning: esto ('S, debe probarse 
que h,l logr,Jdo, por sí 111i,mo, crear (conjuring) un,l asociación mental con su procecic-rKia en la mente de Ir" comun11clores", L'S dc·c ir, que 
1,, llc·g,¡do ,1 Sl'r distmt¡v·o por el uso en elrnercaclo. llurton piensa que "ser:1 raro que pueda proh,lrse que und Ír,¡g,mci,¡ es í:H tic ,1mc·nte 
rl"linlrva". llUI\TUN, Hclen: "Thc UK Tradt'M,¡rksAcl 1 '!8-1: An Invita/ion toa/ Olt:wtoryCJcc,bion~". p. W 1 11 'i'i5l B Fumpc•an lntcllccllui 
l'mpc!ly Rcvic1' (Cr,¡n llretarJal. 
trl >e'rJt ido srrni l,¡r sc expre<,,l María Luis,¡ Llobrcgat, quien habla de "c/istrntivicLJd originari,l y clistintivic/,~d sobrevl'll ida". LLUlll\ECA T, M,¡ ría 
liiiSd: "Car,¡ctcrizac iún jurídica ele les marcas olíativcs como prohlcrna ,¡bierto". l::n: l\evisL1 ck Lkrcr ho Mprcantrl 227, l'lll' · 111,11 1 'J'Jil, 

M,11lrirl. p. '!l y"· 
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que no podrízm ser usadas por los competidores 
48 

. 

Considerando lo anterior, podrían presentarse dificul­
tades cuando se deba re a 1 izar el análisis de confundi­
bilidad con objeto de determinar si una marca olfativa 
solicitada es similar a otra que ya se encuentra regis­
trada. 

8.1.3. De otro lado, si bien esciertoque"la asociación 

que realiza el consumidor entre el signo gráfico y el 
origen del producto es más sencilla que la asociación 
del olor con el origen de los productos", ello no 
significa que sea imposible, pues, corno afirman algu­
nos autores, "admitir lo contrario, sería negar la exis­

tencia del sentido del olfato en el ser humano". Así, 

María Luisa Llobregat manifiesta que "no resulta( ... ) 
descllwll;¡cJo el afirmar que el problema reside, no en 

la ausencia de distintividad de una marca olfativa, 

sino que al tratarse de un sentido menos desarrollado 
y m.ís subjetivo, resulta más difícil llegar a través de 
este signo al consumidor y probar el riesgo de confu­
sión, cuando éste se produzca, con otros olores serne­
j.mtes"1" . Es m:1s, los defensores de esta posición han 

lleg.HJo a afirmar que la publicidad puede contribuir 
a dar distintividad a las fragancias, ya que los olores 
pueden 'er descritos medi,mte la publicidad de t.ll 
marwr.l que el consumidor llegue a identificar la 

cle~cripción de un olor mediante el olor particular con 
el quC' se pretende distinguir el producto. 

Pre~urncn los seguidores ele es.1 posición, sobre la que 
es difícil tomar partido, qut' si se incrementara el 
empleo de fragancias en el mercado, los consumidores 

podrí,m adquirir una m.1yor capacid,1d para distinguir 
un.1s ck otr.1s e identific.Jr por es.1 vía productos y 
servicios, ya que la c1pdcidad distintiva de los sentidos 

varía fuertemente dependiendo de los estímulos a los 
que está sometido el sujeto habitualmente'') 

8.1.4. Un tema adicional que se plantea en relación 

con la distintividad de las fragancias empleadas comer­
cialmente está dado por la diferenciación que parte de 
la Doctrina hace entre los "olores primarios" (primary 

scents) y los "olores de productos" (product scents). Los 
primeros se refieren a productos tales como perfumes 
o deodorizadores de ambiente, en los que la emisión de 
una fragancia es el propósito principal del producto. 
Los segundos, son aquellos añadidos a un producto 
cuya función primaria no consiste en expedir un olor, 

como son por ejemplo los casos ele los jabones, cham­

pús, detergentes, desodorantes, etc.' 
1 

En el caso de las fr.1gancias que constituyen productos 
en sí mismos (primary scents) surge la siguiente 
interrogante ¿puede registrarse la fragancia de un per­
fume como marca del mismo? Dado que trat.índose de 

perfumes la fragancia se confunde con el producto, ¿no 
equiv.1ldría a registrar el producto como signo distinti­
vo del mismo producto~ Las opiniones sobre este tema 
se encuentran divididas. Hay quienes defienden l.1 idea 
que el perfume es, a la vez, el producto y el signo del 
producto'·' , sin encontrar en ello problema alguno, 

mientr.Js que otros creen que una fragancia no puede 

registrarse como marca p.1r.1 un perfume, sino sólo en 
relación con productos que no teng.m por fin.1lirbcl 
princip.1l emitir un olor y respecto de los cu.1les poclrí.1 
operar como una indicación de 1.1 procedcnci<~ emprP­
sarial-,~. Algunos opinan incluso que la fr.1ganci.1 ele un 

perfume sería un signo o c:aracterísticd ele un producto 
que no tiene suficiente fuerza distintiva y requiere del 
apoyo de otro signo p.1ra ser distintivo'

4 

"WJ/h ¡uncfuc/ -" cnh onlv' t'l/din 'ccn/s are ,1ppmpndle tór ccr/,lin produe/s ancl >in ce cu_,/omcr prelc'rcncc· is /()( sccntcci pmrhu Ls 11 ·'f'fl<'.Jrs Lhll 
rleplcLiun cuuhl "' 1 ur d!HI ct)r·C/wdy chwc e o!npclilur' tivm LIJC m,1rkc1. Tlw ran,qc u( (ra,t;ranccs .wailahle tor prinury ,¡ en/s ¡, /i¡nfLcdl>y Llw 
IHIUI!emc·nL u(,¡ plca.,anl '' cnt ,lfiCI il i.' d moorii)()Jil/ how m,u¡y W•'lllii!Jeiy nc•w 1\'fX'S u( tic~granc e coulcf he h)(lllt! which rlicl nnrcweri,Jil ,.,¡,¡fn.t; 
une.'. Tlw.' il ,fnlilar,ccnl' c~rc' monopolizecl onlv the mark owncrc oulrl pmclucc v,¡ri,¡Lions on a theme". ELlAS, lkttina: "LJn scc·nl' '',t;nitv sourc e? 
An ,1/:t;unlml cl,t;,Jiihl trc~cfmurk protection/(Jr lia,~r.mccs" 1 MR volumen El2, 1992, cílddo por llURr< lN, Helm. O p. 1 it. p. W 1. 
:\unque h,h,lcid m r·l Llr·rct htr ele i\utor y el Uerecho ele lc1 Competencic1 Uesleal, c1 lc1 resolun(m del Tribun,ll ck Comercio de l',uí' t'n el 
<,N> S.f\. Tlrir'rry Mrrgler l'arlutm colilr,J S.f\. C.L.Il. Molit1c1rd 124 de setiembre de 1 'J'J'JI se Ir• hc1lwcho un,¡ crítir .r cn estr' sentido, JHil'S 

el r tlc1clo ltthUtLll h.lhríd pmit'gtclo no una lottlld olíativc1 p,Httcul,lr, sino llrlil tendencia en fJCrlut1Wrí,1, es dcc1r. llll g(•rwro 1 "p,llttlnh ,í odctll 
gourrn,mclr· et 'tll r('l' ,l\'L't un CIÍI(• <>e·,¡r,lmei,"J, contundiendo ,1sí originciliclad con novedad. CALVO, !l'an. 'La pmtcu ""'ele.' l!d!IU!lh 
¡w le rlwu el .JUteur". Fr1: l'etitc.' allici1C<,, .l ele m,uzo de 2ll0ll, 45. p. 15 y 1 b. 
LL<Jill\r(;f\ T, M,11 íc1 Lui,,J. ( lp. cit. fJ· LJ7- '!K. 

:\,í, ,e ,ÚIIIlld que los r·syuitnalc, pueden clisl ingu ir lnqa41) matices de blanco y que los nal ivos de la'<clv;¡ pur'den eltsl inguit rnuchos m,Jtic es 
de vr•rdc y rn,HnrrJ, .HJctn,is de sonidos dilícilnwnte perceplibles o distingutblrcs p.11<1 un hahttante ele la ctud,Jd. 
IJLJRHJN fklt•rJ. Up. r ti. p. 179. 

lltct''t' opiil.l quc el olor, en el sr•nttdo elt' dorma oltdtiva», es é•l rnismo lc1 sustarH i,l del producto, y constiluyr• asimismo Id ··,ign,llura" ck 
t'"' produr i<J, l,1 cu,1l ¡wrmilt' cltsltnguirlo dr' lodos im otros ¡wrlutm's. "Ella (la ír,1ganc íal cumple principdlrnentc' lrwt.llnrrwntl lalurH ir'm 
clr' 'cli>ltrrguir., un pcriun1c dt' entre los pcrlumc" "'xplotados por las empresas competidoras". RREESF, l'iEc'rtl'. Op. 1 it., p. S L 
( lr\11'1. U p. r il., p. 22. Cornpc1rlc' cst,J op111iún tamhtl>tl Dchrell Lyons. "Snunds, S melis,)!)¡} Signs'", p. 5411. Commcntc,: 11 'l<J4I12 FII'R. lv1drí.r 
Lui,,l Lluhrl'gdl Ojlltl,J ctl lottll.l simii,H. Est.1 autot,l e onstdc.:ra que lm pc'rlumcs "podrían ser rcgistrc1dos no cr1 sí misnH" sino en rci,H tún 

con dvlt'lllllll,lllth p1odut tth" LLOilRECAT, María Lutsa. Op. cit, p. 102. 
Lec (·un f., lll.Jndic•,f,¡ l!cllcl el c,NJ ele Cr,¡n lirt'f,¡¡j,¡ lo siguiente: "(;ivcn thc .lllp.Jrent lack olsucn•."iul .ll!plii .Jtinm tu regi.ster tl1r· 'melis o( 
per!tiiiiC.' r( lidl)('ll¡,¡, I)('C!l Ulhur e t'.'·'lull!ill',!iistering the .smc·/1 n(Ch.Jnc! S!, it would .1ppear ¡/¡,¡( smc/1,; c,monly he registert'il whcn the 
tN' u/ tl11' 'll ¡el/ is q¡ out o(' ontr•>.;/ lo thc· .~oods u pon wl1ich it i.' u sed. it doc.s not nced the e rutch ot othcr cJf.,tingwsh¡n.~ sig1h. (. .. 1 Tf¡¡, 

IIIII!IW' thll tlw s¡nc/1 o( .1 l)('rlliiJJC Cclll onlv he consiclcrccl ,1 limping tradc mark .mci conwclt}('flfly incapahlc u( heing regi'l<'!('(/". Curti,, 
1 1'1'. "/ Jf,till! tlv 1)('1 uli,¡r" fn: ;\ l,lluging /ntcllcctuall'miJC'rty, lebrero 1999, p. 12. 
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B. 2. Representación Gráfica 

Ahora bien, respecto del segundo requisito que debe 
cumplir un olor para poder ser registrado como marca 
en la Comunidad Andina, esto es, ser susceptible de 
representación gráfica, se debe seña lar que aquél no 

viene impuesto por la propia naturaleza de los signos, 
en el sentido de que sólo tengan aptitud para ser 

marcas los que sean susceptibles de representación 
grMica, sino que obedece más bien a las exigencias de 
las oficinas de marcds; se está, pues, más ante un 
problema de índole material, que ante una cuestión 

substancial" 

Cabe recordar que en los sistemas de marcas en los 

que el derecho sobre el signo surge a partir de su 
registro, la exigencia de su representación gráfica 
tiene por objeto garantizar el correcto funcionamien­
to del sistema, pues es necesario contar con un 
substrato material en el que la marca se represente 
gráficamente para acreditar su fecha de presentación 
y publicitar su contenido frente a terceros"(,. 

Si bien la Decisión 486 exige este requisito para 
permitir el registro de signos olfativos, creemos que 

con su parquedad ha dejado pasar una importante 
oportunidad para plantear alternativas que ayuden a 
superdr las dificult,1des prácticas que presentan las 
marcas olfativas en el cumplimiento del requisito de 
representación gráfica •~ . Ante el silencio de la norma­

tiva comunitaria sobre este aspecto se tendr<l pues que 

recurrir a las métodos que se han ido acogiendo en 

otros países, los cuales son en su mayoríJ altamente 

complejos, por lo que existen dudJs sobre su idonei­
dad para representar en forma clara la identidad de un 

olor o fragancia, conforme veremos en seguida. 

Sin duda, el primer y más sencillo método consiste en 
describir el olor que se pretende registrar como marca 
y cumplir así con el requisito de IJ representación 
gráfica"H. Sin embargo, este método, en principio, se 

encontraría limitado "a aquellos olores inequívocos 
que todo el mundo reconoce por experiencia de 
forma inmediata". Ello porque no todos los olores son 
susceptibles de ser descritos de forma ta 1 que se faci 1 ite 

información lo suficientemente inequívoca como para 
que las personas que la lean tengan una idea inmedia­
ta y clara del olor que constituye la marc1'". 

Frente a este tema de la descripción de los olores, es 
difícil sustraerse de im<Jginar una controversia en IJ 
que los abogados de las partes presenten a los jueces 
alegaciones con alguna similitud al siguiente párrafo 
extraído de la ya citada novela de Süskind: "Esta 
fragancia tenía frescura, pero "no la frescura de las 
limas o las n<Jranjas amargas, no la de la mirra o "la 
canela o la menta o los abedules o el alcanfor o IJs 

agujas de pino, "no IJ de la lluvia de mayo o el viento 
helado o el agua del manantial. .. "y era a la vez cílida, 
pero no corno la bergamota, el ciprés o el "almizcle, 
no como el jazmín o el narciso, no como el palo de 
rosa o el "lirio ... Esta fragancia era una de dos coséls, 
lo ligero y lo pesado; no, "no una mezcla, sino una 

unidad y adernils sutil y débil y sólido y "denso al 

mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornaso­

lada ... "pero tampoco como la seda, sino como la 

( J 1 f-1\U LAS fRES, jo,(' M,muel: Clp cit. p. 206. He len Burton tambi(:r1 opina lo rnisrno sobre la repre,er11a< i(>n gr:üica: ",Wdphical 
rc¡Hcscnt.Jtinn i.s purcly d tec!Jnical requiremcnt t(;r rcgistration purpo:;es"; pero es menos optirnist,l <'n la posihilidddl'S distintiv,1s de una 
fr,Jg,HH ia yue Otero Lastres. BURTON, Hcl<'n: Op cit. p. :JilO, [1Y'JS 1 B EIPR. 

·.~, F fRNÁNDEZ NCJV( >A, Carlos. "Trdtado de Derecho de tv1.:1rcas" (en prcnsc1L 
l'or <'l<'rnplo, podr Íd exigrrse la presentación de un soporte rnatcrral (como por ejcrnplo L1r¡ctas impregn<1das u otro medro s(>liuol y u e permrtd 
representar el olor uc manera aclecu,1da y YLH' posibilite determinar ri,Jra e irHcyuívoclmente en yué consiste tal signo. Sin pcr1uicro de lo 
<'XJHI<''to cldw rndic1rse yue tales alternativas tarnbién presentan ciertos incorwmienles (costos, deterioro por el alrnacenaJc, ele.) OMf'l: 

( Jp. ( it. fl· 2.l. 
1\cspec to ele esta alternativa cabe citar el primer registro de una mar< a olfativa en Estados Unidos (caso In re CI,Hke, 1 7 USI'C) 2Ll 12lil A 
1 240 . 1 '1 de "'tiernbre de 1 '190. En esa oportunidad se concedió la m,1rc1 olfativa "Fragancia fresca floral que recuerda a las llor<'S de 
plunl<'ríd" p,1ra distinguir hilos par,¡ costura y bordddo. SegL'm María Luisa Llobregat, l'n el fallo In re Clarkc "se ha puesto dc' rPiievc la 

posibilid,KI ck describir una marra olfativa". LLOBRECAT, Maríél Luisa: Clp. cit., p. 114. Sin crnbargn. cabe porwr de' reliew que' sc'gLrn 
l::ric ( ;ippini esa de e rsión no prestó atención al hecho de yue como Clarke era el (mico fdbricantc' yue perfumah,1 sus hilos de cmtur,l, no 
exl't íd rie,go de conlusi(H1, pero yue <'llo podía carnbidr dr,lmJlicamenlc si exisl ieran otros íabricantes de hilos de co,tur,l perlurnados pues 
entonces <'1 e omumidor podría tener dificultades para distinguir entre dos hilos id<''nticos exclusiv,llncntc' por sus di,tintas frag,mc i'"· Op. 
Cll. p. 1 (¡ 1 y 1 (>2. 
Fn rei,H r(Hl con este tema a cont inuaciéJn se tran'l ribe pdrte de Id Resolución de la Segunda S,1la de Recurso del11 de febrero de 1 'l'l'J dictada 
<'ll <'1 cbo de l<1 n1arca cornunitarra "olor a hierba recién cortada" pMa distinguir pelotas de tenis: 
";\parlado 12: Por consiguiente, se plantea la cuestión de determinar si esta dcscrip< ión lacilna información lo c,utiric'nternmtc clara< orno 
pdrd que las p<'rsonas yuc' la lean tengan una id<'d inmediat,1 e irwyuívoca de lo yuc constituye Id rnarcd e u ando se utiliz,l en rci,Kión con 

IJl'lota de tenis. 
;\p,Htddo 14: Fl olor a hierba recién cortad,1 es un olor inequívoco yue todo el mundo reconoc<' por experiencia de íorm,1 irmwdrata. 1\Ha 
mue hos, <'1 arorna o la fr,Jgancia de la hierba recién cortada recuerda a la prirnaverd, el verano, campos d<' n''ped cortados.< ,11npo' ele 

deporte u otras cxpc'riencia'> agradables. 
;\p,nt,Jdo 1 S: La S,1la c1drnite que la descripci(Jn de la marca oiL1tiva que se pretende registrar para pelotas ele tmis es dfllOpiad,J Y'<' ajuqd 

al rcyuisrto de la represcntaciún gr~íira contemplado en el artículo 4 del RMC". 
1\csoluc 1t'>r1 e iJ,Jda por FERNÁNlJEZ NOVOA, Carlos. "Tratado de Derecho. " 
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leche dulce en la que se "deshace la galleta ... lo cual 

no er.1 posible , por m~s que se quisiera: "¡seda y 
leche! Una fraganci;¡ incomprensible, indescriptible, 
imposible "de cl<1sificar; de hecho, su existencia era 

imposible. Y no obst;mte, "ahí estaba, en toda su 
magnífic<1 rotundidad."(;{) ¡Ya veremos como harán 
los señores jueces para decidir, cuando en la pasión 

del litigio se presenten por nuestros colegas parecidas 
descripciones en defensa de los intereses de sus 
el ientes!. 

Pasando a métodos científicos más complejos para 
caracterizar fragancias, en la actualidad se puede 

hacer rt'Íerencia a la cromatografía de gases (fiaS 

chromato[.ir.Jphy) o cromatografía en fase gaseosa 
( chrom,JtOfir,Jphy en phase fiazeuse)r,

1 
; a la 

cromatografí.1 líquid.1 de alto rendimiento (hifih­

per(orm,¡nce liquid chromatowaphy/'
2 

; a la metrología 
sensori,1l (captadores de oloresr" llamados también 
"ol t,Jto a rt ific ia 1", "a n~ 1 isi s sensoria 1 artificial" o" nariz 
Piectrónic<l""~ ); a la evaluación sensorial, que emplea 

"1 ist,Js est.mdarizadas de términos (standardizinfi lists 
o( tenm) para caracterizar las percepciones sensoria­
les'·' , entre otros. 

Estos métodos han sido aplicados en los primeros 

registros realizados en Franci;1 e Inglaterra. Así, algu-

~uskincl, 1'., ( 1p. e it., p. 42. 

nos estiman que las técnicas recientes de metrología 

y análisis sensoriales podrían ser una respuesta pro­
metedora a las reticencias de la Doctrina, fundadas en 

la fétlta de herramientas objetivas de apreciación de la 
semejanza entre dos fragancias

1
'
1
' • 

C) Nuevos retos planteados por la Decisión 486 

No cabe duda que el reconocimiento que realiza la 
Decisión 486 a las marcas olfativas obligar~ ,1 la~ 

oficinas encargadas del registro de marcas a determi­

nar tres aspectos fundamentales para la protección de 
estos signos: en primer término, si un olor puede ser 
distintivo de manera originaria o si sólo se podrá 

registrar cuando se demuestre que ha adquirido esta 
cualidad; en segundo lugar, de qué forma se debe 
representar gráficamente el olor para ser registrado; y, 
por último, si el riesgo de confusión se determinar~ 
sobre la comparación de las representaciones gráficas 
de olores o si ser~ necesario llevar a cabo otro tipo de 
pruebas, como por ejemplo encuestas a los consumi­
dores o tests ad hoc realizados por especialistas. 

Cabe anotar que si al determinar el método de repre­

sentación gráfica las oficinas de marcas adoptaran un 
criterio aparentemente abierto, en el sentido que poco 

importa el método utilizado siempre que la represen-

htc nH'•toclo -cmpilwlo para l,1s marc,1s presentadas por Lmcóme- permite ccstablecer cromatogr,lmas, los cualt's permiten dc•ternltnar los 
e <>tnpolll'tllr's qttÍilltr os constitutivos dl' un periunw, ,1sí como su proporci<"m. La información se presenta ba1o la form,l de un gr.ífico de 
r·c~"tro qu<' muestra muy gr,1ndes amplitudt•s llamadas convr·ncionalmente picos. Si la m,ltt·ria analizada no es muy compiPI,l, eln(llnl'm 

de P" '" <'s igu,¡l al111'111wro de c;us componentes. Le l'en, jcan-jactjues. "Le nez '-'iectronic¡ue. Un excmplc d'application d'unc tcchnologic 
IIOU\'t•llc ,'¡un'"' tcur tr,](litionnel: la partunucrip" pn: Expertises, m.1yo de 1998, p. 560. 
Est<>s tn(•todos ele sPpar,lc iún proveen una información cualitativa y cuantitativamente buena acerca de mixturas complej,ls, pn cad,1 c1so 
el< totnc~togt ,lllld resultante puede• representar en un gráfico l,1r ilnticldel de u11 compuesto en !unción al tiPmpo necesario p.1r,1 su scpardcit'm. 
Fl ltctllpo qu<· tardd < ada < ompucsto en emerger es c,1ratterístico de dicho compuesto y el 5rea bdjo el nivelm:1ximo es proporcional a su 
e ,llllid,Jtl. 1 yotls, DehrPIL Op. < it., p. 541; LlobregaL M,uía Luisd, Op. cit. p. IIJ:l; LePen, j('an-JactjLJeS, Op. cit. p. S(,(); 13rec•se, Pic•rre. Op. 
( it .. p. 5l. 
llrt'l'SL', l'll'fll'. "l. 'c~ppmt cll' /,¡ rnc.'trulogic ct de /'analysc sensoriclles pour dét'enclre les druits du crédteur", en LJalloz Aiiaire5, N" 111, 2 de 
c1lml de 1 'J'!K, p. C,hll. 

t'l'' ttpo de· ap.udto "utiliza la cotnbinacit'm ele un conjunto ck captadores de gas, es decir, de tipos psicotjuímicos, tjUe combina con e 011< L'plos 
cil' lllteltgl'IH i,1 ,lttilic i,1l, pcrmittenclo así comparar la intensidad y las cualidades de l ... ) una iragancia". Los captadores pueden ser(,, 12 ó 1 B, 
,.,, oglllos cnltc' un cierto nt'unero de e dptdclores existentes, a fin de responder ,1 una amplia gama ele compuestos vol.ítiles olorosos C . .l". Le l't•n, 
)cdn·I,H ljUCs, ( lp. cit., p. ')(,(), 
"1"' t•c¡utpos dt• tnctrologia m•urosensoriales ponen en Jcci(m captJdores sensibll·s JI rnensJje olfativo tjUe em,lnJ de l,1 fur·ntt' odor,mte, y no 
c1 Id e otnposittc'Hl de Id tlll'tlcton,ldJ fuente", llreese, Pierre, "L 'apport de la métrologie ... ", p. Sb 1. 
1 vor1s, lkhrctt. ( 1p. <ti .. p. 540.: Llohregat, María Luisa. Op. cit., p. 1 OJ. llrt'l'Se piensa tjUe este an,11isis permite "provepr al magistrado dc 
ll'slllt.tdos ohjt'ltvo' que le pennitir;ín apreciar el grado de semejanza entre una creación origmal y un producto supuc•st,lmc·ntt' l,llsiltcado 
1 • ..1''. lltr•r•sr•, l'tt'tTl', "L'ap¡H>rt de /amétrologie ... ",p. 5il1. 
lli\EFSE. I'I<'IW. "1',1pport de l,1 m(·trologie ... ",p. 5il1. El tema, sin embargo, es complejo. L MansJni ser1ala que "utilizando técnicas 
r•xtrt'lll,HL1tll<'ni<' solistic,lci.ls y costosas (y at."tn experimentalt•sl, los métodos a los cuJies se hd hecho apenas relcrenCIJ no pare< l'n sin 
t'nliJ,m;o t'sl,ll' clllll L'n graelo ele conducir J resultados plenamente creíbles, sobre todo t'n rl'IJctón con fragam:ias comple¡as generc1das de 
Llll,l multiplll icl,1d de diVL'rsos conlponl'lltes. Y u11a confirmaci(m viene dada por el hecho tjue en la industria ele l,1s l'Sencias, mt'todos 
su111Lm•s no son uttltzados, ,11 menos excluc;ivamente, para dar una descripción de las fragancias Cttiles para su catJiogac ión y 
e <>tm·rc '" 1 iz, J< 1<·>11, rc·c urncndo t'tl vez a clasi íicaciotwc; basadas esencialmente en descri pcio<ll'S verha les de• l,1s caractcríst ic1s de la i rdgdncia, 

opt't,llldo r otnporlcltlliL'Ilios similares e 011 un nC1111ero m,ís o menos amplio de olores esenciales o típicos. No se puedt• dPsdefíar tjUe UllJ 
dt•,c rrpc ir.lll C'\lrc¡nad,lllll'tlle dctall,1d,1 de los componentes de un perfume ltjue derivaría ele la a lc·gaCtón ele la'' línea" obtenida con métodos 
e romotogr.ílicosl poclrí,l volverse en contra del registr;mte, en el sentido de limitar la tutela a Id fragancia espt·cíficl objeto de la descripción, 
dt· tll,Jtwr,l qul' un.1 fr,J_li,liH i,l silllilar pc•ro que dé lugar a una "lím:a" divc•rsa podría rPsultar fuera del .ímhito de protecci(m acordado en el 
regtqro. Mit·ntra' un,1 si111ple descripción ve1 ha 1 de las caractcrísticJs íundJnlentales del pcríume podría dtrihu ir una tutelc1 m,ís ,1n1plid, ljUl' 
ah,HqU<' tocio los pt•rfunws cuyas características sean similares a Jtjuellas resultantes dl' aquclia dtescripci(><L" (la traducctún es nuestrdl. 
:\1t\NSt\NI, L. "¡\f,¡rchi olt:Jttivi". ~n: Rivista di !Jiritto Industria/e, 19%. p. 2h(, y 267. 
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tación gráfica pueda ser asociada de manera inequí­
voca al olor solicitado como marca- de modo que 
aquélla permita a terceros conocer el signo que se 
desea protegerr,; -,tal vez sólo se permitiría el regi~;tro 
de olores que pueden ser descritos, ya que los resul­
tados de los otros métodos de representación proba­
blemente no serían inteligibles para la mayoría de 
competidores y consumidores, e incluso quizás para 

los mismos funcionarios. 

D) Algunos obstáculos registrales: breve recuento 

Resulta preciso recordar que hay posiciones en la 
Doctrina que insisten en el carácter grave de los 

obstáculos para el registro y generalización de las 
marcas olfativas. 

El primero, como ya se vio, es el de su carácter 
distintivo, porque el solicitante tal vez tendría que 

demostrar, en ello está la dificultad primera, que el 
aroma de su producto actúa como signo distintivo y no 
como un elemento característico más o menos agra­

dable o deseado por el consumidor. Para su protec­
ción posterior probablemente deberá acreditar, ade­
más, que ha efectuado, por ejemplo, inversiones 

publicitarias significativas para estimular la asocia­

ción entre fragancia y producto. De otro lado, no cabe 
duda que puede hablarse de cierta funcionalidad en 

d lgunos aromas, en especial aquellos que el consumi­
dor h<1 llegddo a asociar con determinada categoría de 

productos, razón por la que otorgar su registro y, en 
consecuencia, un derecho exclusivo a un fabricante, 

supondría una barrera injusta a sus competidores: se 
tratd de aromas que, pudiera decirse, se han conver-
. j , . ,hB 

ttf o en "genencos . 

El segundo obstáculo podría encontrarse en el agota­
miento de fragancias disponibles para identificar pro­
ductos, pues si bien es cierto que la gama de fragan­
cias es inmensa, sólo algunas de ellas parecen ade­
cuadas para determinadas categorías de productosr,cJ, 

lo que haría inconveniente su otorgamiento como 
marca desde el punto de vista competitivo. 

Un tercer obstáculo lo constituye la dificultad de 
representar gráficamente los olores a través de méto­
dos que permitan dar una idea clara y precisa del olor 
que se pretende registrar. 

Un cuarto obstáculo es que, a la fecha, es muy difícil 

para la mayoría de los compradores distinguir los finos 
matices de dos fragancias similares

70
, más aún cuan­

do no se encuentran al momento de tomar sus decisio­

nes en los asépticos y modernos centros comerciales, 
con aire acondicionado y pisos cerámicos incluidos, 
sino en mercados tradicionales donde la variedad de 

olores y fragancias, no siempre agradables pero si 
reales, es sin duda inmensa. 

Finalmente, un quinto obstáculo lo encontramos en 
la dificultad de ejercer la tutela del signo adecuada­

mente, sea por su propia naturaleza o por la ya citada 
dificultad de que el público y los jueces aprecien el 
carácter distintivo. En este sentido, no cabe duda que 
para los jueces será tarea bastante compleja decidir 
cuándo se ha cometido una infracción marcaría en el 

caso de fragancias que para el olfato del "juez 
promedio" no tienen mayor diferencia, aunque la 
pudiera haber para los técnicos y especialistas que 

laboran e investigan en las industrias de perfumes y 
ambientadores. 

Como ya se indicó antes, si bien el ser humano es 
capaz de percibir un abanico casi infinito de fragan­

cias, por lo que las posibilidades expresivas de las 
marcas olfativas es muy amplia, es preciso reconocer 

que el lenguaje de los olores no es el medio habitual 
de comunicación humana, ni el aroma es el recurso 

más frecuente empleado por los comerciantes para 
distinguir sus productos; de ahí la necesidad de aproxi­
marse con prudencia a la aceptación general izada de 
marcas olfativas

71 

E) La protección bajo el Derecho de Autor 

Antes de concluir este apartado deseamos hacer una 
breve mención de la a pi icación del Derecho de Autor 

r,¡: 

llrt't''e smlrcne tjUe "la solicitud de registro (dépót) de la rnarca 9769B17CJ de un gran creador de perfumes rcCmt' estas r ondiCiom•s, puesto 
(jUt' irH luye una rt>prescntación grMica realizada según un protocolo usual, cuyos datos son accesibles ptíhlicamenle desde un organismo 
independiente l!nlerdcposil]. Esta representación gr5íica comprende igualmente un conjunto ele descriptores cornprcnsihlc para un pC1hlico 
rnlorm,Jdo (avisé), corno una partitura musical lo es por el pCJblico que ha practicado un mínimo de solfeo. En fin, p,H,l t•l pCrhlico rm•nos 
intormado, la marca publicada prevé la puesta a disposición de una muestra de la forma olfativa rc•gistrad,1 idl'poséd". (La traducci(>n es 
rHJc•qraJ. BREES E, Pierrc. "Vers une protección judiciare accrue ... ".p. 53. 
CII'I'INI, F.E.: Op. cit. p. 1 ú5 
Así un aronhl ele chocolate o plátano, dice Cippini, no será adecuado para un detergente ele ropa. lbid. 

-" La litr•rJtura 1urídica que ha tratado csle terna es prácticamente unánime sobre estas dificultades. Cfr. llUR.TON. H.: Op cit. p. HlO a lill; 
_ MANSANI. L.: Op. cit. p. 273 y 274. 

1 
CII'I'INI F., E.: Op. cit. p. 160 y ss. Por su parte, McC:arthy señala que la generalización y comprobada cxp,1nsión cJ¡o las rnJJTJs olíativ,ls 
h.1 sido, ritic,Jda y que ha dado lugar a la especulación que las próximas marcas a ser incluidas por las legislaciorws sc•r:m las gustativ,1s. 
MCCARTHY, ).T.: Op. cit. 7.1 05. 
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a la protección de las fragancias.
72 

En efecto, la idea 
de que "la composición de un perfume constituye un 
trabajo artístico, en el cual el compositor aporta su 
personalidad y su sensibilidad"

7
l ha ido ganando 

terreno en el ámbito de la Doctrina y ya empieza a 
hacerlo en el de los tribunales

74 
. En efecto, los defen­

sores de esta tesis señalan que no existen razones 
suficientes para excluir de la aplicación del Derecho 
de Autor a las creaciones olfativas

71 
, "menos aún en 

la medid.1 en que el Derecho de Autor se aplica 
expresamente a obras del ingenio humano que, en 
ciertos casos, son igual de difíciles de caracterizar, y 
para las cuales no se dispone tampoco de descriptores 
universales", como es el caso de muchas obras musi­

cales del siglo XX que no pueden ser transcritas en 
notación musical tradicional

7
,.,. 

Al respecto, es preciso recordar que las legislaciones 
en materia de Derechos de Autor no suelen hacer 

mención expresa al tipo o clase de obra para que ésta 
recib;1 protección, lo que en principio no tendría 

porque ~_xcluir a las obras perceptibles por el olfato o 
el guqo ' . Por tanto, "si una creación olfativa puede 

ser considerada como obra del ingenio humano", 
narb se opone ,1 l,1 a pi icación del Derecho de Auto/

8 
. 

Ahor,1 bien, las mayores dificultades para que las 
fragancias obteng,1n protección se encuentran en el 

----- --

terreno de la apreciación de la falsificación. Se trata de 
un .írea en la que no existen aun opiniones o decisio­

nes jurisprudenciales seguras; así, por ejemplo, un 
sector de la Doctrina

79 
distingue "entre la falsifica­

ción, que constituye un delito, y el plagio, que es 
mmalmente condenable pero jurídicamente irrepro-

8o 
chable" , agregando que en el campo de la perfume-
ría se puede distinguir entre aquellos perfumes falsifi­
cados, que son 'copias piratas' indignas de un creador 
o de una casa de perfumería seria, que deberían s"er 

calificados de falsificación en el sentido jurídico e 
"imitaciones que presentan una fuerte proximidad 
olfativa, pero que han sido objeto de un verdadero 

trabajo de creación por parte del compositor que se ha 
inspirado en un perfume anterior"

81 
• 

La aplicación de los métodos de an:ílisis y compara­
ción de fragancias antes descritos "debería permitir 
dar un gran paso hacia la protección de las creaciones 
olfativas, y más generalmente de las creaciones senso­
riales, por la vía del Derecho de Autor"B

2
, lo cual 

conllevaría sin duda a un reconocimiento más fuerte 

del valor de la creación y en consecuencia a un 
estímulo para los creadores en materia de perfume­
ría83. Si esta línea de pensamiento adquiriera m,1yor 

aceptación en el futuro, no cabe duda que ello influirá 

en el reconocimiento, generalización y efic1cia de la 
marca olfativa bajo la Propied<1d Industrial. 

"l\1rcc e rm•vil.!hle que t•nlos ,1r1os wniueros la nación olbtiva será rec onocicb como un uerecho de propiedau intclec tual". llREESE, l'ic•rw 
"Vr•rs U/JI' pmtr•n Ílín judiciare accruc ... ".p. SJ. 
lk ,1cuerdo a l'icrrc Brcese, sc'ría un grave error aiirmar t.jUe la creación de un períume es un trabaJo guiado (micamente por cuestiones 
tc\ r1rt as, coincidiC'Ilclo e on at.juellos t.jUe sostienen que "el compositor de periurnes real iza sus composiciones gracias a su oficio y a su sentido 
.11\Í>trc o que le fll'rrniten rornunicJr su concepción de la belleza. por la mediación del períume al cual ('1 habr,í impreso su persomlicl.ld." 
L'llllimitr' ele p.1dum. Odilc Moreno, Rcné Flurton, Edmon 1\oudnistska, De. üliver Pérrin (prl'Íac:io de Andrá Chastell, citado por llr\EESE. 
l'rcrre. r•n "L"a¡;port de la mdrulogic ... ".p. 55'!. 
El Trihuno~l clt· Conll'rcio eJe París en su sentencia del veinticuatro de setiembre de 1 Y'!9, en el proceso seguido entre S.A. Thierry Mugler 
I'.Híurm con\r,l S.A. C.L.Il. Molinard. consideró "y u e la creación de nuevos períunws es el resultado de una verdadera investigación artística, 
lrc·c ur'ntc·nK'ni<' larga, por creadores especializados, ejUe se trata entonces innegablemente dP una obra del ingenio humano." 
Así. el Trihun.li dl' ConlC'rcio de l'arís en la sentencia reíericld u\ supra señaló que" .. el hecho que la impresión producicJa por un.1 forma 
oli,ltiva "',1 fug,¡z y ljUl' su perc epcic'm sea diferente segt.'m las personas no r•s un obstáculo, pues l;1 mt.'rsica también es iugaz, y todas I,JS 

_ perc C'fl< rones sensori,1lcs dependen m.ís o menos de la persona t.jUe percibe." 
'· ~s intercs,1nll' rcv.uo~r l'r1 el hecho de ejue en el campo musical este tema tampoco se encuentra libre de dificultades: "la caracteriza< iún de una 

ohr.1 rmrsirJI no t•s sit'rnprr• objl'liv.l y unívoca, y puede presentar las mismas dificultades que la transcripciún de una obrJ sensorial. Torncrnm 
el ejc•rnplo de cwrtas obr,ls con\l•n1por.'mcas dodec¿¡Íónicas o de música seri<1l: las tr.1nscripciones habituales bajo la íorrna de p.1rtitur,1 no se 
h,m arl.lpt.ldo, y los autores han construido sus propias reglas de transcripción de sus obras. Esas reglas de transcripción est,ín ll'jos de Sl'r 
unrvc'rs.Jies y legihles por los terceros, sin que por ello sea negada a esas composiciones la calidad de obra del ingenio. A nadie se le ocurrirí.1 
r1eg.u 1,1 c.llici.ld del ilUtor de una obr,¡ del ingenio hu meno a artistas corno Pi erre Boulez, L.1nnis Xenakis o U do Zirnmerrnan, cuy.1s crc'acioncs 
r10 puedm, sin crnh,ugo, ser ohJCio ele una transcripción bajo las representaciones habituales, corno las partituras. Por otro lado, la transcripc iún 
h.lJO l,11orrn,1 de grabación sonor.1 de uno~ ejecución de sus obras presmta las rnismas imperíecciones que la transcripción de una fraganc ia e on 
l.1 .wud.1 dt· lloslrn(·toclos 1'1ue se ernpleanl. llREESE, Picrre. en "L'a¡;port dP la métrologie ... ", Op. cit., p. 558-559. 
Fr1 efe e lo, l.1s cmrrm'raciorws e ontenidas en las normas sobre derechos de autor son s(Jio indicativas y no taxatias. Así, por r•jt'rnplo, la 
<'IHIIlH'r,lcrr'm del ,utículo 4 de l.1 Decisrón 351 -Régimen corm'rn sobre Derechos de Autor y Dr'recho> Conexm- es .ln\ecC'CJicla por l.1 
exprc•si(m " ... entre otras, las sigu ierlle> .. ". con lo cual se entiende que creaciones del ingenio humano distintils d las ahí indica das tamhi(•n 
pueden ser e onsider.1d.1s como obras protegihles. 
llREESF, l'rerre, c·r1 "L ',lfJI)()f/ ele la mE'trologic ... ". U p. cit. p. 55'!. 
I'LAISt\NT. 1\. "Les clroit des auters", rilado por BKEESE, l'ierre. En: "L'ap¡;ort de la métrologie ... ". Op .. cit. p. 560. 
"ll pl.1gi.uio retorna solanwnte la sustancia de una obra cLíndole un giro personal. No reproduce la obra original y no se contenta con 
coprarla." , !hiel.. p. 5h0. 

lhrd. p. SW. 
!hiel, p. sr, 1. 
llr1tern.1 rnlport,mtr· c'n e5\e nuc'vo e ontc'xto es el de la titularidad de las creaciones olfativas. Las relaciones entre los creadores asalariados 
o rrHic·pc·nclien\t'S, t'r11prc,,1 de pcriumcrí~ y rnarc~s deberán encontrJr acuerdos en este punto. 
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V. LAS MARCAS AUDITIVAS 

A) Generalidades 

A diferencia de lo que ocurre con las marcJs olfativas, 
rx,1cticamente no existe discusión en la Doctrina 
respecto de la capacidJd de los sonidos para distinguir 
productos y servicios

84 
• A la indudable capacidad 

evocativa de que están dotados los sonidos, se suma 
el extraordinario desarrollo moderno de las comuni­
caciones que hacen posible su reproducción a distan­
cia; ello hace que IJs empresas los usen frecuente­

mente para distinguir sus productos y servicios
81 

. Así, 

es und re a 1 idad innegable y comprobable que muchJs 
veces nos encontramos frente a melodías, jingles o 
simples sonidos que, inconscientemente, nuestrJs 

mentes asocian con algún producto o servicio en 
particular. Estamos pues frente J verdaderas mar­
cas"". No obstante ello, en ciertos países

87 
su registro 

aún no es posible ya que la legislación exige que la 
marca esté constituida por un signo "visible" o 
"visualmente perceptible". 

B) Requisitos para el registro 

Conforme ya se indicó anteriormente, a raíz de la 
puesta en vigencia de la Decisión 311 en diciembre de 
19tJ1, la ComunidJd AndinJ abrió la posibilidad de 
registrar sonidos como marcas, pues se eliminó la 
exigencia de visibilidJd. Las Decisiones posteriores 

'iguieron la misma línea y actualmente la Decisión 
4él6 ser1ala ya en forma expresa que los sonidos 

j . . 1111 
puec en constrturr marcas . 

Ahor,1 bien, dado que la norma andina exige como 

requisito que los signos que pretendan ser registrados 
como marca sean, además de distintivos, susceptibles de 

representación gráfica, la Comunidad Andina se adscri­
be a la denominada "protección indirecta o marcJ 
son•::Jra por conversión", que implica la conversión del 
signo sonoro en un signo distinto a efectos que sea 
registrado, en contraposición de la protección directa o 
marca sonora pura, que consiste en utilizar y registrar el 
sonido mismo, es decir, sin representación gráficaw

1
• 

Cuando se trata de pasajes musicales (compuestos y 
ejecutados de acuerdo a los patrones de afinación 
occidentales tradicionales')()), el cumplimiento de este 
requisito no implica mayor dificultad, ya que éstos 

pueden ser representados fidedignamente a través de 
notas musicales en un pentagrama. Sin embargo, 

tratándose de ruidos o de música que no es compuesta 

y/o ejecutada de acuerdo a los patrones de afinación 
occidentales (como por ejemplo ciertas corrientes de 
música contemporánea o ciertos tipos de música de 
pueblos no occidentales), el pentagrama ya no es de 
u ti 1 idad. 

C) La primera marca sonora registrada en el Perú 

Al respecto, consideramos de interés hacer mención 
al caso de la primera marca sonora o auditiva registra­
da en el Perú<J

1 
:Una conocida empresa fabricante de 

helados y golosinas en general- D'Onofrio- solicitó 
para la clase 30 de la Clasificación de Niza'

12 
el 

registro"
3 

como marca del sonido de un cornetín con 
el cual característicamente se ofrecían los productos 

de esa empresa. Al efectuar el examen de registrabili­
dad, la Oficina de Signos Distintivos determinó que si 

bien el signo solicitado cumplía con los requisitos de 

perceptibilidad y aptitud distintiva, no reunía el requi­
sito de representación grMica por lo cual el registro no 
podía ser concedido, siendo denegada la solicitud 

presentada. 

Di<<' 1.1 ,1utorizada palabra del norteamericano J. Thornas McCarthy: "Thcre is no re a son why a mar k rnust be J visual/y perccpti!Jie symbol. 
W!Ji/e a rcl,llive varity in t!Jc world of m.1rks, a sound is inc/ecd capablc of bcing a lrJclcmark or scrvice mark". Indica lcJmhi(•n que el 
lr.Jdcnurk Board con'iidcra que las m.Jrcas auditivas caen dentro de las categorías de inhcrpnterncrltl' di'itintiv.ls o no. no teniendo en el 
primer e aso que prohc1r que han adquirido "seconddry meaning", lo que sí ocurre con la' s<'gundds (ver pi<' de p.ígina 91. !v1cC1rllry. j.f. 
( Jp. < it, No 7.1 04. En sentido distinto opin,m los iranccses Ch,wanne y llust, quimes s<: rnaniíiestan en conlra del rcgislro de es las marcas, 

.J_¡;rcg,mdo que no es posible percibir .l l.1s rnarc;ls auditivas en íorma objetiva, por lo que, cll igual que las m are as oli.1tiv,1s y gust,Jtiv,l<o, ,ülo 
pueden l'VCntualnlC'nte protegerse a travé<o de la Disciplina de la Competencia Desleal. Vid. CHAVANNE, A., y BUST, 1.1. Op. cit. p. 50~. 
El it,IIrano Vito Mangini dice, por su parte, que no existe en el plano de los principios obst.'iculos serios para clCl'ptar el regi'ilro de •narc1s 
"sonor,1s o rnusicale<i" y que, en tocio C.l'iO, la diíicultades podrían ser sólo de naturaleza técnica. MANCINI, V: Up. cit. p. 1 h1. 
MANCINI, V: Up. cit. p. ](,l. 

Tradrcronalnwntc, las legislaciones las prolegicron Crnicarnente a través de los Derechos de Autor o de la Di'iciplina cil' I.J CompctcrKr,l 

U<•siL•al, lo que por cierto también puede ser hecho ahora. Ello lambién está reconocido en la Doctrina desde h,1cc mucho til'rnpo. Corno 
c·¡<·rnplo, podernos cit,Jr a Tullro As< arelli, "Teoría de la concurrencia y de los bienc<o inmateriales", llarcelcma, 1970. p. 400. 
Corno por e¡crnplo llrasil, Chile y M(•xico. 

Ur•c rsiún 41\h, artículo 134: "( ... ) Podr.ín constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 1 ... ) e) los sonidos y los olores. 
PARRA, Carlos Alberto: "La Marca sonora". Revisi.J Colombiana para la Propiedad lndu<;trial, 4, ,Jiío 1'.195. S,lnta Fe de flogot,í, Colombia. p. 143. 
L.1 ll.un,lCLl ,lÍinaci(Jn lcmpC'r,lcJa. 

H.1sta l.1 lc•ch,1, en c'l f'crCr se ha concccliclo <."! c·cgistro de 1\ marcas auditivas. 
ht,l cl.1sc com¡Jrc•ndP c,pc•ci,Jirnenle prodcrclps alrmenticim d<• origen vegetal preparados para l'l consumo o la conserva, así como los 
< oadyuv,mtc•s dest ir1ados a rnejm.Jr el gusto de los alimentos. tales corno helados comeslibles, coníilería. chocolates, g,lllctas, < aramclos. 
Soli< rlrrd de lec ha 1 7 de enero 19'!7, cxpcdimle '!7 30319. 
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La representación gráfica proporcionada por la solici­
tante fue un pentagrarna, pero la Oficina consideró 
que "el sonido de la corneta no es susceptible de ser 
representado visual mente a través de un pentagrarna, 
ya que esta representación es utilizada para sonidos 
melódicos organizados en escalas pero no para ¡~ui­

dos". Asirnisrno, la Oficina indicó que la notación 
musical proporcionad¡¡ por la solicitante era un acer­
camiento o "una aproximación a los ruidos emanados 
del cornetín" a través notas musicales, pero que "no 
constituyen de ninguna manera una re~resentación 
exacta del sonido solicitado a registro" 

4
. En vía de 

reconsideración, la solicitante adjuntó nueva prueba 
instrumental consistente en la representación del so­

n ido del cornetín a través de tres gráficos, dominio del 
tiempo, espectro de frecuencia promedio y gráfico 
tridimensional, elaborados por el Laboratorio de Acús­

tica de la Pontifici<J Universidad Católica del Perú. 
Finalmente, la Oficina concedió el registro ya que 
estimó que este an<11 isis espectral constituía una repre­

sentación adecuada del sonido de corneta solicitado 
como marca. 

Este ejemplo permite apreciar no sólo cuán importan­
te es elegir el medio adecu<Jdo al momento de repre­
sentdr grMicanwnte una marca auditiva, sino también 
las posibles limitaciones o dificultades que podrían 
present,Jrse para obtener el registro de son idos que no 

sean pasajes musicales, como por ejemplo el rugido 
de un león, el sonido de un vidrio rompiéndose o el 
llanto de un niño. Conforme se vuelvan más frecuen­

tes las solicitudes de marcas auditivas"' se podrá 

,1preciar la evolución de los criterios y par<1metros que 
irán aplicando lds oficinas de marcas de los países 
andinos. 

En lo que respecta al tema específico del registro de 
signos sonoros que no puedan expresarse o traducirse 
en notas musicales, o en alguna forrna gráfica que 
permita definir l,1 mdrcl, resulta interesante la solu­
ción que hd dplicado la Oficina de Patentes y Marcas 
de los Esudos Unidos, esto es, solicitar grabaciones 
del ruido que se pretenda registrar, complementadas 
con und descripción o explicación escrita del mis­

mo"". Asimismo, es ilustrativo mencionar que en 
Alcmdnid, el Reglamento de la Ley de Marcas señala 
que, trat,\ndose de signos sonoros que no puedan ser 

1\c•,oluc icH1 011 IH,-l~<J7~1NDECOPI/OSD del 11 de setiembre de 1997. 

representados mediante notas musicales, el solicitan­
te deberá aportar un sonograrna acompañado de una 
versión sonora de la marca solicitada contenida en un 
cas:;ette o disco compacto. De existir diferencias entre 
la representación gráfica y la representación sonora 

de la marca, se tornará en consideración únicamente 
la versión correspondiente a la representación gráfica 
de aquélla

97
. 

Si bien las marcas auditivas constituyen una realidad 
cada vez rnás cercana y palpable en el mercado, no 
sólo por el interés que vienen despertando paulatina­
mente en los empresarios sino también porque, en 
contraposición de las marcas olfativas, presentan 

rnenos inconvenientes prácticos para su registro, no se 
puede dejar de admitir que aún quedan muchos temas 

por definir y que la práctica futura será enriquecedora, 
particu larrnente en lo referido a los criterios que 
deberán aplicarse para determinar la similitud en 
grado de confusión entre dos signos sonoros. 

D) la protección bajo el Derecho de Autor 

Como sabemos, las melodías y otros sonidos pueden 
también ser objeto de protección por el Derecho de 
Autor, específicamente cuando nos encontr<Jmos frente 

a aquellas que pueden considerarse obras artísticas. 
Sobre el particular, Bertone y Cabanellas señalan que 
"si bien la protección de las marcas se dirige a tutelar 

su carácter distintivo mientras la tutela de la propie­
dad intelectual tiende a evitar la reproducción no 

autorizada de las obras científicas literarias o artísti­

cas, permitiendo a su autor apropiarse de los benefi­
cios derivados de tales obras, existe un campo de 
interacción y conflicto entre ambos juegos de normas. 

En efecto, las marcas son signos de distintos tipos, que 
corno tales pueden resultar de una labor intelectual 
tutelable mediante derechos autorales. Debe enton­
ces determinarse la solución a darse cuando conflu­
yen derechos de los dos tipos analizados'm." 

En este sentido, en ocasiones se plantea la disyuntiva 
al titular o autor de determinar a cuál de los sistemas 

de protección debe acogerse cuando es factible que 
sobre un mismo sonido o melodía concurren dere­
chos marcarios y de autor. Al respecto vale recordar 
que los Derechos de Autor son cronológicamente los 

Er1cl c ,NJ del Pcn·r, h,1stala lecha se han registrado 8 rnarcas sonoras !salvo el GJso al que se ha hecho mención, las 7 rr:stantcs comticron 
er1nwloclíasl. Er1 lo que· rc·>pc·cta a los otros Países tv\icrnbros de la Comunidad Andin,l, tenernos entendido que a la íecha en el Ec uc1dor 

v,¡ h.1n ,icJo e orKcclidc1s 1 n1c1rTas auditivas y que en Venezuela y Colombia •:xistt'n en trámite 17 solicitudes y 1 solicitud. respectivamente. 

Re~istro mmo n1.1rca del ruido de un motor de motocicleta solicitado por la empresa Harley~Davidson. Kawasaki Motors Corp. USA v. H~ 

l.) Mi e hrgc1r1 lm .. TTr\ll, 'HUllll, 17 de rnarzo de 1 Y'J7. üMPI: üp. cit. p. 1 (,. 
r-EI\NÁNlJ~Z NOVUA, Cc1rlo>: Op cit. 
llEI\H JNI: y CAilANU.LAS, "Dc•rcchos de Marc1s'', Tomo l. Buenos Aires, 19SLJ. p. 232. 
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primeros en surgir debido a que las obras musicctles 
y melodías son indudablemente creaciones artísti­
cas, mientras que la Propiedad Industrial sobre un 
signo sonoro nace a partir de su registro ante la 
dutoridad competente o de su uso como marca en el 
comercio, dependiendo de la opción legislativa 
adoptadc1. 

Ahora bien, cabe resaltar que no todo signo sonoro 
pasible de ser registrado corno marca puede a su ·vez 
ser considerado como una obra musical protegible 
por l,1s normas del Derecho de Autor, pues para ello 
el sonido que se pretende distinguir debe ser original 

y producto del ingenio humano, es decir, una obra 
artística. En consecuencia, la "doble protección" se 

presentarA sólo respecto de aquellos sonidos que 
siendo originales y producto del ingenio humano, 
como las canciones o las melodías, pero no sobre 
ruidos- un cristal rompiéndose o el encendido de un 
motor- o sonidos de la naturaleza- el rugido de un 
león o un trueno-, en estado puro. 

VI. DOS TEMAS ADICIONALES: El PRINCIPIO 
DE ESPECIALIDAD Y CAMBIO DE FORMA 

Luego de haber comentado las implicancias que 

conlleva l,1 registrabilidad de los signos anteriormente 
trat,1dos, creemos que resultarA de interés apreciar en 

qué medicL1 les pueden ser de aplicación algunos 
principios como el de especialidad y soluciones 

m,ucarias tradicionales aplicables al cambio de for­
ma, con el fin de saber si se mantendrán o no invaria­

bles, esto es, si ser<Ín iguales o similares a las que se 
h,m venido aplicando a las marcas denominativas o 

gr<ÍÍic1s, o si, por el contrario, la naturaleza de estas 
"nuevas" marcas genera rechazo o matices diferentes 
en su aplic,Kión. 

A) Frente al principio de especialidad 

A.1. Como sabemos, los ordenamientos jurídicos 
otorg,m a los titulares de las marcas el derecho exclu­

sivo d utilizarlas, con el objeto de que puedan así 
cumplir adecuadamente sus funciones en el seno de 
und economí,1 competitiva. Es para coadyuvar al 

cumplimiento de este propósito que la mayoría de las 
legislaciones han adoptado la Clasificación de Niza 
corno referencia para el registro de productos y servi­
cios, con el objeto que el solicitante inscriba su marca 
en una o v,1rias clases en que estA dividida dicha 

Cl,1siíicación, quedando así su derecho delimitado a 

determinados productos y servicios, pudiendo, si lo 

( lp. cit. p. 27/l-2/'J. 
1

'
11

' IH-R.TC)NE. L, y CAI)ANELLAS, C.: C)p. cit., Torno 11. p. 23. 
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desea, hacer uso de la prerrogativa de solicitar el 
registro en todas las clases, aunque ello sea muy poco 
usual. Esa Clasificación tiene gran importancia para el 

ejercicio del ius prohibendi que viene delimitado por 
el riesgo de confusión. La valoración de este riesgo es 
a veces compleja, pero en ella ocupa un lugar muy 
destacado el grado de semejanza de los signos en 
conflicto y la mayor o menor conexión de los produc­
tos o servicios diferenciados por los signos confronta­
dos98. 

Al ser la marca un signo puesto en relación con una o 

varias clases de productos o servicios el derecho sobre 
ella "no recae sobre un signo per se, sino sobre un 
signo puesto en relación con una o varias clases de 

productos o servicios: regla de la especic1lidad de la 
marca que con uno u otro nombre se reconoce en Id 
mayoría de los ordenamientos. La consecuencia mAs 
palpable de la regla de la especialidad de la marca es 
que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más 
derechos de marca autónomos (pertenecientes a dis­

tintos tituldres) siempre que cada una de estas marcas 
autónomas sed utilizada en reldción con una clase o 
variedad diferente de productos o servicios""" . En 
otras palabras, el signo sólo tiene exclusividc1d p,ua 
designar los bienes o servicios que se han especifica­
do en la solicitud de registro. Y si bien cuando se tratan 
de productos o servicios idénticos es relativamente 
fácil de decidir un conflicto, ello no ocurre en otros 

casos que deben ser analizados según cada oe<1-
., 1(11) S l 1 . j· 1 sron . oore este extremo ca )e rnurcar que amen-

cionada regla de especialidad es superc1da o, mejor 

dicho, dejará de aplicarse en aquellos supuestos vin­
culados a las marcas renombrc1das o notorias, mc1teria 

que excede al objeto de este artículo y que deber,í ser 
estudiada a la luz de la legislación aplicable en cada 
caso. 

A.2 Dicho lo anterior, corresponde ahora ver cómo 
este principio marcario de la especialidad se conecta 
con las marcas de color único, olfativas y sonoras. 
HabrA que decir, en primer término, que salvo dispo­
sición en contrario -inexistente a la fecha- el registro 
de estas marcas se deber A hacer de acuerdo a la 
Clasificación del Niza vigente por mandato expreso 
de la Decisión486 (artículo 151), esto es, no habrA en 

esta materia diferencia alguna con otros tipos de 
marcas. Por tanto, la proteccic'Jn que obtenga el titular 
estará vinculada a los artículos o servicios correspon­

dientes a la clase o clases motivo de la solicitud. Pero 

sí habrá diferencias con el tema vinculado al riesgo de 
confusión, corno a continu,Kión veremos. 



Si recordamos que para la obtención del registro, la 
marca de color único debe estar delimitada o, en todo 
caso, tener un previo reconocimiento de su capacidad 

distintiva por parte de los consumidores, resultará de 

muy difícil o casi imposible aplicación la regla de la 
especialidad cuando se trate de productos o servicios 

similares o vinculados. ¿Cómo, sino, poder exigir a un 

consumidor medianamente atento que el color que 
distingue a un producto o servicio, como fruto o 
consecuencia de su propio uso anterior, va también a 
poder distinguir productos o servicios similares del 
competidor? ¿Qué podrá suceder cuando dicha mar­
ca, para obtener la protección jurídica correspondien­
te ha debido antes ser usada en el mercado?. (Situa­

ción ésta última a la que quizás nunca se llegaría en 
nuestra legislación, pues el titular de la primera marca 
de color único probablemente habría interpuesto una 

acción por competencia desleal en defensa de su 
signo.) Este razonamiento, con otros matices e inten­

sidades, es también aplicable a las marcas olfativas y 

a las marcas sonoras. 

A.3. En nuestr,1 opinión, l,1 dificultad en aplic;c¡¡· el 

principio de especialidad para esos casos reside en el 
carácter p.nticular de estos signos. A diferencia de las 
m,HCdS denominativas y figurativas o grjficas, en las 
cuales el emprcs,uio tiene para escoger o crear una 
marc.1 un,J c.1si infinita gama de posibilidades, en las 
marcas de color único, las sonoras o las olfativa> el 
potenci,JI titui,H v.1 a tener mayores dificultades para 

encontrar un signo que pueda satisfacer sus expecta­
tivas. En efecto, las característic,Js de esos signos las 

mismas que, como hemos visto, llegan a cuestionar 
su registrabilidad- determinan que muchds veces sea 

necesario un previo uso o, mejor dicho, un posicio­
namiento destacado en el mercado antes de obtener 
la correspondiente protección registra!. Sin embar­
go, l,1s dificultades aludidas traen como consecuen­
ci,1 -o recompensa ,1 dicha elección- una mdrca 
dotada de una distintividad singular, distintividad 
que no es tan fácil alcanzar a las marcas comunes. 
Por ello, podemos ,lÍirmar que las mJrc1s de color 
t'mico, las sonoras y las olfativas tienen una superior 
vocación de notoriedad. Las implicancias que ro­
dc,m su uso, "ndtural originalidad", las empu¡a a 
tener· una distintividad mayor a la usual, de ahí que 
su tr .1 t~1111 i ento jurídico deba acercarse a 1 correspon­
diente ,l l.1s m,ncas notori,Js. 

En c~e orden ele ideas -al igual que para el caso de las 

marcas renombradas o notorias- corresponde a estas 

S,ll11idfi<l ck (ornpos\l'l,1, i'W5. 

marcas la aplicación débil y hasta excepcional del 

principio de especialidad, liberándolas casi automá­
ticamente de su aplicación, lo que, a su vez, no hace 
má~; que poner en relieve las grandes dificultades para 

estudiar el riesgo de confusión. La naturaleza de estos 
signos, si el razonamiento anterior es cierto, llevaría a 

quE el titular de estas marcas pueda recibir una 
protección ampliada a la clase o clases en las que 

inscribió su marca, con quizás algunas pocas excep­
ciones sustentadas en decisiones jurisprudencia les de 
subjetividad superior a la habitual. 

B) Frente al cambio de forma 

B.l. En un estudio de obl i~ada referencia, "El cambio 
de forma de la marc1"

1 11
, dice su autor Manuel 

Arean l.alin que se trata de un fenómeno que se 

produce en el tráfico mercantil cuando un empresa­
rio decide efectuar algum modificación en la forma 

de ~.u marca con el fin de que ésta desempeñe mejor 

las funciones que le son propias. Y agrega que se 
apr·~cia con relativa frecuencia que las marcas expe­
rimentan, de cuando en cuando, mudanzas en su 
estructura o configuración, modernizándose o reju­
veneciéndose al paso de los años, haciéndose mas 
simples

1
u

2 
o más complejas, es decir, que no siem­

pre conservan a lo largo de su existencia el mismo 
formato. Marcas tan famosas hoy en día corno Ford, 
Renault, Mercedes o Pepsi-Cola son muestra inequí­
voca de ese fenómeno. Por cierto, si bien existen 

muy variadas razones para que ello ocurra, lo que 

importa aquí destacares que, por ejemplo, un gr;ífico 

que hace unas décadas simbolizaba fortalez,1 y segu­
ridad puede hoy ser sinónimo de ineficacia y 
provincialismo. 

Como sabernos, usos y costumbres, simpatías y aver­
siones, cambios políticos, económicos y culturales 
repercuten sensiblemente en el comercio; a ello se 
suma el fenómeno de la globalizacion y la extraordi­

naria influencia de los medios masivos de comunica­
ción en los rnás diversos ámbitos de la vida cotidiana. 
Todo lo cual nos recuerda que ninguna marca puede 
vivir en un entorno estático, ni existir separada de los 

pensamientos, preferencias y emociones de los con­
sumidores si desea conservar su fuerza distintiva. Por 
tales razones, si el titular quiere que una marca 
continC1e siendo un signo vivo y operante que des,Jte 

en la mente de los consumidores representaciones en 
torno al origen empresarial, calidad y, en su c,Jso, 

buena fama de los productos y servicios a los que 

b r1< lldiJil' \'1 e ,ho de 1,1tlldrc d ~(')\' dl' Id prnprc'SJ Sing\'r pJra distinguir 111.íquinJs de coser, O p. cil. p. 9 y 1 O y íiguras ..¡ 1 a45 en Id p.1rW írrd. 

l. tERNANDFZ N< JVOA, "Fum!JIIIc'nlos de Derecho ele Marcas". Up. cit. p. 23 y ss. 
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, deberá tomar las providencias del caso y 
adecuarla a esa realidad. 

No debe olvidarse a este respecto que las variaciones 
introducidas en "la forma" de una marca pueden 

hacer que se asemeje a marcas de terceros competido­
res, esto es, que el cambio puede suscitar conflictos de 

intereses que el derecho no puede dejar de regular. De 
otro lado, el "cambio de forma" puede impedir al 
titular cumplir con la carga del uso y, consecuente­
mente, hacer posible la cancelación del registro por 
parte de un tercero. Así, se plantea el problema de 

dilucidar en qué medida la utilización de una "nueva 
íorma de la marca" es relevante y suficiente para 

,¡creditar el uso de la marca original. 

8.2. En el panorama internacional, el Convenio de la 

Unión de París en sus artículos S.C.(2) y 6 quinquies. 
C.(2) indica, de un lado, que los cambios que no afecten 

el carácter distintivo de la marca tal como ha sido 
registradc1, no ocasionará invalidez del registro ni dis­
minuir,í la protección concedida y, de otro, que no se 

podrá rehusar la protección por el motivo de que difieran 
de las marc.=~s protegid.=~s en el país de origen solo por 
elementos que no .=~Iteren su carácter distintivo. Estas 

disposiciones de naturaleza autoejecutiva, esto es, direc­
tamente aplicable por los Estados, deberá ser aweciada 
por l.=~s autoridades competentes en cada caso 

04 
• 

En el caso de los ordenamientos europeos se sigue la 

Directiva 88/1 04/CEE para la armonización de los 
derechos de marcas de los Estados miembros, la que 

mantiene el referido criterio del Convenio de París, 

esto es, los cambios de forma que se puedan introducir 
en id m,ma registrada no pueden alterar la distintividad 

del signo para que el registro original mantenga su 
vigenci,J. En los Estados Unidos, donde este tema ha 
sido tratado con especial intensidad, la jurisprudencia 
h.=~ puesto de relieve que la facultad de modificar la 
forma de la marca no constituye un derecho absoluto, 
y ha delimitado de manera rigurosa aquellos aspectos 
en los que el cambio de forma puede surtir efectos 
jurídicos, esto es, cuando se altere sustancialmente la 

1 j 1 d
. . 1 O> 

natur,¡ eza e e correspon 1ente s1gno . 

La rica JUrisprudencia norteamericana, dice Arean 
Lalin

106
, ha determinado que el derecho del titular a 

modificar la forma de su marca se halla limitado a que 
antes y después del cambio de forma se desprenda de 
la marca una misma e ininterrumpida "impresión 
comercial" (commercial impression), es decir, que ha 

de respetar las características distintivas de la marca, 
el impacto sociológico que produce y la imagen de 
marketing que proyecta. Sólo así se podrá sostener 
que la modificación realizada no ha alterado la sus­
tancia de la marca y, por tanto, que su versión moder­
na es jurídicamente equivalente a la versión antigua, 

que se trata de una extensión natura 1 de la forma de la 
marca anteriormente u ti 1 izada. 

La "impresión comercial" no depende, claro está, de 

la voluntad del titular, sino del impacto que la marca 
produzca en el público. "En este sentido, si la nueva 
versión de la marca conserva el mismo significado en 

la mente de los consumidores de la versión anterior 
podemos entender que el cambio de la forma no altera 
la identidad de la marca"

1117
, por lo que la utilización 

de la nueva versión constituye un uso de la marca 
inicialmente registrada. A este respecto, resulta por 

cierto fundamental tener presente cual es la clase de 
consumidores involucrados, para efectuar una co-

. . ' lllfl 
rrecta aprec1acJon . 

8.3. Conviene ahora poner de relieve el tratamiento 
legislativo andino al principio de la inmutabilidad de 
la marca y los límites a las variaciones de su forma. Si 

bien la Decisión 486 no contempla específicamente 

el principio de inmutabilidad, en verdad lo supone 

tácitamente; en efecto, la Decisión 486 reconoce que 

el solicitante de un registro no puede modificar su 
solicitud cuando se trate de aspectos sustantivos del 

signo (artículo 143) y, para efectos de la renovación, 
prescribe que deberá hacerse "en los mismos términos 
del registro original", salvo en lo que se refiere a la 
posible reducción de productos o servicios indicados 
en el registro original 

0
" (artículo 153). 

Lo que la Decisión 486 sí permite es que el titular 
realice algunos cambios en la marca, pero sólo en 

"'' l'or sulddo, el Arreglo de MJdrid de 1891 en su artículo 7 (2) establece que la renovación no podría entr;lñar ninguna rnodiilcaci(m, así como 

t.11npoco ¡Jroteger,í l<1s mocliiicaciones yue surjan durante la vigencia del registro, por lo yue para introducir una nueva iorma de marca hahr;í 
yul' present<1r una solicitud como si se trat.Jra del primer registro (ex novol. 

'"' 1\RFAN LALIN, M.: Op. Cit. p. 54 
,,,,, Op. cit. p, 1 (, 1 y ss. 

,,,- DE LA f-UENTE: Op. cit. fl· 22H 

1 k L<1 r uent,H ita a Me Carthy, "Trade1narks and unta ir C0111fJCtition", 1, 1 7.1 O, qu im dice que los cambios menores l'fli,Jmarca no constituyen 

e .1111hios íund,mwntales de la "co111mcrci,J! im¡;rcssion" y que por lo t,lnto no puedc•n ser c,1usa de .1bandono, citando co1no ejemplos: la 
,lltc•r.Jci(m del orden de las palabras, la combinación de la 1narc.1 con otra pal,1hra, la eliminación ele una p.1labrd no csc•nc i.1l de• la m.li"C.l, 

,1f1.1clir una lctr,l a una palabra sin que se produzca una alteración íon('tic a, etc. DE LA FUENTE, E.: OfJ. Cit. p. n_g 
'"''Algunos .llltores ¡Jropugnan el establecimiento de un sistema de actualiz,JCi(m ele la m,1rca mediant<' el cual se pcrmit.J el acceso al registro 

de' los c,1mhios no sust,lrKiales de la íorma en qu<' 1.1 marca íue inicialmente registrada, por lo que no sc'rÍ.:l nen•s;~rio solicit,Jr un nuevo 

registro. Vid. DE LA FUENTE CARCÍA, E.: "El uso de la marca y sus efectos jurídicos", Madrid, 1999, pie de p;ígina 127. p. 224. 
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cuanto a detalles y elementos que no alteren su 

carácter distintivo, modificaciones estas t:iltimas que 
no motivarán, dice textualmente el artículo, "la can­
celación del registro porfalta de uso, ni disminuirá la 

. . d 1 ,110 ( • 1 protecCion que correspon a a a marca art1cu o 
166). 

No cabe duda entonces que las disposiciones citadas 
admiten implícitamente la posibilidad de que el em­
pres,uio pueda introducir modificaciones en el signo 
registrado para adaptarlo a las nuevas exigencias del 
mere a do, pudiendo ser esta" actualización" del signo 
utilizada inclusive en la publicidad. Desde esta pers­
pectiva entonces el principio de la inmutabilidad de la 

marca he~ quedado atenuado, si bien no res u Ita obl i­
gatorio comunicc~rlo a las respectivas oficinas de 
mdrcas. Los límites a la variación son claros, esto es, 
deben ser irrelevantes, y no afectar la identidad del 
signo, lo que tendrá que apreciarse en cada tipo de 
marca, aunque siempre apreciándolas en su .conjun­

to, esto es, teniendo en cuenta todos sus elementos 
constitutivos, con el objeto de evitar que se pueda 
perjudicar a los consumidores. 

En síntesis, para que no se ponga en peligro su 
titularidad, el propietario de la marca no podrá modi­
ficarla tan intensamente que devenga en irreconoci­

ble para el público medio razonablemente prudente, 
perteneciente al circulo de consumidores interesados 
en la adquisición de los productos o la contratación de 

los respectivos servicios. Y para determinar si las 

versiones antiguas y moderna de una marca despren­

den la misma "impresión comercial" habrán de exa­
minarse desde la triple y tradicional óptica utilizada 
pare~ determinar el riesgo de confusión: sonido, aspec­

to y significado. 

8.4. Dicho lo anterior, resulta indispensable recordar 

que el importante desarrollo jurídico sobre el tema del 
cambio de forma se ha asentado sobre los tres tipos 
clásicos de marcas, esto es, denominativas, figurativas 
y mixtas, y los estudios y las decisiones jurispruden­
ciales han tenido en cuenta esta clasificación, cuyas 
consideraciones deseamos trasladar a un grupo de 

marcas de distinta naturaleza, las constituidas por las 
de color Cmico, olfativas y sonoras, y determinar si las 
pautas adoptadas les son aplicables y pertinentes. Lo 
primero que debemos preguntarnos es si a esas mar­

cas les es a pi icable el concepto de" cambio deforma", 

y si de ocurrir ello pueden adoptarse las soluciones 

tradicionales adoptadas, o si por el contrario el "ca m-

bio de forma" debi 1 itará o destruirá el reconocimiento 

o aceptación de las mismas por los consumidores. Y 
si fuera posible admitir el cambio de forma, en qué 
medida puede repercutir en la exigencia legal de uso 

y en el nacimiento del derecho. 

Y para nuestros propósitos resulta importante poner 
de relieve lo que afirma AreJn Lalin: que el criterio 
que se ha generalizado en el derecho comparado es 
que el cambio de forma surte efectos jurídicos 
cuando es sustancial y afecta a elementos distinti-

d 1 111 R l . . vos e as marcas . esu ta pues 1mperat1vo ana-
lizar el significado y alcance de lo que debe enten­
derse por cambio significativo en el ámbito de las 
marcas de color único, olfativas y sonords. Final­
mente, es necesario recordar algo que no por obvio 
deja de ser importante y que es una de las razones 
por las que tocamos este tema: las favorables argu­
mentos, es decir, las ventajas de asentar en el 
registro un cambio de forma. En efecto, se trata de 

una medida prudente para que el registro refleje 
fielmente la posición de la marca en el mercado, la 
proteja más eficazmente frente al riesgo de confu­

sión y la usurpación por parte de terceros, así como 
faci 1 ite su renovación 

112 
• 

S.S. Las marcas correspondientes a color único, olo­
res y sonidos, lo hemos dicho ya antes, son signos 

atípicos cuya registrabilidad recién se reconoce y 
extiende. De otro lado, las consideraciones anteriores 

sobre las implicancias del cambio de forma en la 

protección jurídica a los signos es un tema conectado, 

fundamentalmente, a los signos tradicionales, que 
como sabemos tienen un carácter denominativo, grá­
fico o mixto. Es problema general de los signos atípicos 
mencionados, aunque ello se da en proporción diver­
sa, la consideración de si tienen aptitud distintiva, o si 
la han adquirido en forma indiscutible frente al públi­

co de los consumidores. Para el tema que aquí nos 
interesa lo importante es poner de relieve las posibi­
lidades o facultades que tiene el consumidor para 
distinguir suficientemente la marca al momento de 

celebrar un contrato para la adquisición de un pro­
ducto o la prestación de un servicio, es decir, si una 

variación significativa en el color único, en la marca 
olfativa o en la sonora, lo perturbará o no en forma tal 
que la decisión que finalmente adopte sea la que 

deseaba. 

Ahora bien, es el tipo de marca el que condicion,l las 

modificaciones sustanciales que el titular pueda rea-

'''' tstds disposiciones tienen el mismo sentido que los yJ citados artículos 5C2 y 6 quiquics C1 dPI Convenio de Id Unión de París. 
111 

AREAN LALIN: Op. cit. p. 39 y ss. 
"' lhid,. lll, U4 
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lizar sin hacerle perder su identidad, esto es, conser­
vando la protección jurídica. Si en las marcas 

denominativas el aspecto conceptual o, en todo caso, 
el fonético, son los que principalmente determinan la 
"impresión comercial", y en las marcas gráficas sim­
bólicas -aquéllas que no expresan concepto o idea 
alguna- es la impresión visual la que determina esa 
"impresión comercial", siendo en éstas extraordina­
riamente relevante el cambio de forma, ¿qué podernos 
decir de las que nos interesan, en las que quizás hasta 
una pequeña modificación podría provocar una grave 
discordancia entre la realidad del registro y la realidad 
del mercado, confundiendo gravemente a los consu­

midores?. ¿Qué representa en estos casos el"cambio 
de forma"? Más aun, ¿resulta aplicable el razonamien­

to de cambio sustantivo que -sin embargo- respeta la 
identidad de la marca para que los consumidores la 
continúen reconociendo? 

8.6. En el caso de las marcas de color único, una de 
I<Js objeciones más comp<Jrtidas p<1ra su reconoci­
miento jurídico consiste en la dificultad que tiene el 

consumidor medio p<1ra diferenciar tonalidades de 
color próximo o parecido, objeción que ha tratado de 
ser superada en <Jigunas legislaciones, entre ellas la 
reciente Decisión 486, cuando para la protección 
exige que el color h;¡ya adquirido capacidad distintiva 
en el mercado o que se encuentre delimitado en forma 
especifica (supr<J 111). ¿Cómo, nos preguntamos, podrá 
entonces admitirse alguna variación en el color? Si así 

fuera nos encontraríamos frente a otra marca, y si a un 
titular se le permitiera, es un decir, usar tonalidades 
cercanas al color originalmente protegido, ¿cómo 
haría para que los consumidores relacionen o conec­
ten a esas nuevas tonal ida des con su producto o 

servicio? ¿no daría ello lugar, nos preguntamos, a que 
renazca con renovados bríos la tesis del" agotamiento 
de colores"? Nos encontramos, ante un problema 

complejo que pone de manifiesto la dificultad de 
trasladar a estas marcas el raciocinio tradicional sobre 
el cambio de forma. 

8.7. Algo similar sucede con las marcas olfativas. 

Recordemos que uno de los argumentos tradicionales 

que cuestionan la conveniencia o posibilidad de su 
registro es el de su efectiva capacidad distintiva, 

parcialmente salvada por la alegación que surge, no 
de id naturaleza propia del signo, sino por el uso 
efectivo en el merc<Jdo que los consumidores asocian 
con determinados productos (supra IV). A ello se 

podría agregar IJ tesis de la limitada capacidad de 

distinción del olfato del consumidor promedio y el 

carácter confundible de fragancias similares (entre 

otros, porque una fragancia determinada abarcaría un 
importante numero de matices similares), así como 
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por la a legación que siendo el olfato un sentido menos 
desarrollado y más subjetivo que el de la vista, resulta 
mas difícil probar el riesgo de confusión con otros 
olores semejantes y, finalmente, la evidente 
funcionalidad de ciertos aromas, donde una ligera 
alteración o modificación pasaría sin duda inadverti­

da. Estas, y otras objeciones que podrían surgir, hacen 
del tema del "cambio de forma", entendido aquí 
como fragancia distinta jamás igual a la originalmente 
protegida, en nuestra opinión, un debate exótico, aun 
más, descaminado desde su inicio. 

8.8. Algo distinta es la consideración del tema en lo 

que a las marcas auditivas o sonor<Js se refiere (supra 
V), por la sencilla razón de la mayor capacidad 
distintiva de los sonidos. Si bien podría admitirse que 
un ligero cambio, o uno no significativo, en el pasaje 
musical correspondiente, ejecutado según los cáno­
nes o patrones de afinación de la música occidental 
tradicional no debería alterar la protección jurídica 
originalmente obtenida por la marca sonora, más 
difícil resulta admitirlo si se tr<Jt<J de uno sustancial, 

que es justamente aquel que da lugar a las considera­
ciones sobre el cambio de forma. Algo similar puede 
decirse tratándose de ruidos o de música compuesta 

por otros patrones. En principio, estos escollos nos 
parecen insuperables. Resultaría de utilidad tal vez IJ 
aplicación de criterios desarrollados al interior del 
Derecho de Autor para determinar cuándo, en unión 
de la opinión de los consumidores manifestada a 
través de la "impresión comercial", nos encontramos 
con variaciones importantes que, sin embargo, respe­

tan la identidad de la marca. 

Si, como hemos dicho antes, para determinar si la 

versión antigua y moderna de una marca dan la misma 
"impresión comercial" se utilizan, en la clasificación 
clásica de marcas denominativas, figurativas y mixtas, 
el triple criterio de sonido, aspecto y significado, ello 
ya no sería valido frente a la marca sonora que ha 
sufrido un "cambio de forma", pues los criterios que 
se utilicen deberán todos caer bajo la categoría del 
sonido, encontrándonos frente a un área que puede 
dar lugar a interesantes desarrollos doctrinarios y, 
sobre todo, jurisprudenciales; en todo caso, sólo el 

tiempo dirá si ello es posible. 

8.9. Si bien muchas legislaciones vigentes no prevén 
la modificación del registro de las marcas durante su 

vigencia y aún en su renovación, lo que obliga en 
todos los casos a presentar nuevas solicitudes de 

registro, la tendencia actual -bajo la influencia del 
derecho de los Estados Unidos- es a permitir bajo 
ciertos parámetros el cambio de forma sin perder la 

protección jurídica otorgada a la marca original. Este 



hecho, sin embargo, puede significar un recorte en la 
esfera de la protección jurídica, pues el cambio puede 
dar lugar tanto a una protección reforzada por diferen­

ciación con otros signos que ya se encuentran en el 
mercado, así como también a un debilitamiento por 
darse una mayor semejanza. 

Lo dicho nos lleva a afirmar que adquirirá una signifi­
cación particular el tema de la probanza y de su 
apreciación en cada caso. Ello puede hacer que el 
empresario o titular que ya ha efectuado la modifica­
ción pueda no invocar a su favor las disposiciones 
marcarias correspondientes, sino las normas más gene­
rales de la Disciplina de la Competencia Desleal. Pero 

siendo como son tan difíciles los parámetros y especi­
ficaciones para proteger estos signos atípicos de los que 
tratamos, nos inclinamos a pensar, más allá de lo que 
dice el Convenio de París, cuya vigencia inicial y textos 
modificatorios posteriores están lejos de la actual rea­
lidad comercial, que con alta probabilidad las oficinas 
de marcas a pi icarán en forma restringida y estricta el 
principio de la inmutabilidad del signo atípico. Lo 
har,1n por seguridad, por comodidad, o invocando una 

protección a los consumidores, cuya "razonabilidad" 
estaría ahora fundamentada, no en "juiciosas conside­
raciones de costo/beneficio", sino más bien en la 

imposible generalización de genéticas facultades per­
sonales para navegar con destreza en el inabarcable 
mundo de los sonidos, las fragancias y los colores. 

Así, pues, las importantes construcciones doctrinales 
referidas al cambio de forma de la marca y su protec­

ción jurídica resultan poco adecuadas, creemos, cuan­
do se trata de aplicarlas a estos signos atípicos, cuyas 

variaciones sustanciales no les permitirá actuar, como 
dice la cita de Ferrara al inicio de este artículo, como 

verdaderos colectores de el ientela. 

VIl. CONCLUSIONES 

1. Los sonidos, olores y colores únicos, tradicional­
mente vistos como signos atípicos o no registrables 
como marcas, constituyen una realidad comercial 
innegable cada vez más difundida, que ha sido 
acogida legislativamente por un número cada vez 
mayor de ordenamientos jurídicos. 

2. En términos generales, es posible identificar en la 

legislación comparada tres grandes grupos o cate­
gorías de ordenamientos legales según la mayor o 

menor amplitud del concepto de marca que reco­

gen. Así, existen ordenamientos que: (i) estable­
cen una definición amplia y flexible de marca al 

conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea 
suficientemente distintivo; (ii) reconocen una de-

finición amplia de marca pero limitan su registra­
bilidad a aquellos signos que sean susceptibles de 
representación gráfica y; (iii) limitan la definición 

de marca a los signos perceptibles por el sentido 
de la vista. En las dos primeras categorías es 
posible, en principio, proteger como marcas a los 
"signos atípicos", en particular los olores y los 
sonidos. En cambio, en la tercer a categoría de 
ordenamientos no sería posible considerarlos como 
tales, debido a que la noción de marca se restringe 
a signos visibles. 

3. La Decisión 486 califica dentro de la segunda 

categoría de ordenamientos legales, pues recono­

ce un concepto amplio de marca supeditando el 
registro a que sea susceptible de representación 

gráfica. 

4. Recién a partir de la vigencia de la Decisión 486 
el registro de marcas de color único es posible; sin 
embargo, dicho registro se encontrará supedit<1do 
a que el color que se pretende como marca este 
delimitado y/o haya adquirido aptitud distintiva 

por su uso constante en el mercado. 

5. Si bien la Decisión 486 señala expresamente que 
los olores son signos que pueden constituir mar­
cas, su protección presenta opiniones divergentes 
en Doctrina, centrándose principalmente el deba­
te en la aptitud inherentemente distintiva o no de 
los olores, la limitada capacidad del olfato huma­
no para diferenciar fragancias o aromas si mi lares, 

así como en las dificultades de su representación 

gráfica. 

6. A diferencia de lo que ocurre con las marcas 
olfativas, un importante sector de la Doctrina 

reconoce sin mayor discusión la capacidad de los 
sonidos para distinguir productos y servicios. Sin 
embargo, las marcas sonoras también presentan 

inconvenientes prácticos para su registro, relacio­
nados principalmente con la representación grá­
fica de ciertos ruidos o sonidos, respecto de los 
cuales el pentagrama es insuficiente; de igual 
forma, existen diferentes criterios para determinar 
la si mi 1 itud en grado de confusión entre dos signos 
sonoros. 

7. La protección de estos "nuevos signos" representa 
un reto para las Oficinas de Marcas de los países 

miembros de la Comunidad Andina, pues estas 

deberán de fin ir y delimitar diversos aspectos rela­
cionados con su registro. Así, respecto de las 

marcas de color único se tendrá que determinJr, 
por ejemplo, los medios probatorios que se debe-
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rán presentar para acreditar que el color solicitado 
identifica a un competidor en el mercado o las 

circunstancias en que un color no puede acceder 
al registro marcario, entre otros. Por su parte, en lo 
que respecta a las marcas olfativas, se deberá 
determinar si los olores pueden ser distintivos de 
manera originaria o si sólo pueden adquirir esta 

cualidad por el uso; los métodos que podrán ser 
aplicados para cumplir a cabalidad el requisito de 
representación gráfica, así como los criterios para 
analizar el riesgo de confusión entre dos marcas 
olfativas. Finalmente, en lo que respecta a las 
marcas duditivas, se deberá determinar, por ejem­
plo, si en ciertas circunstancias será necesario 
adjuntar con el grMico que represente el sonido 

una grabación o una descripción del mismo, y 
cuáles serán los criterios de comparación para el 
análisis de confundibilidad. 

8. A pesar del claro reconocimiento legislativo para 
su protección, no está fuera de discusión el aporte 
que el registro de marcas de color único, olfativas 
y sonoras signifique para el comercio y la transpa­
rencia del mercado; esto es, si van a servir efecti­
vamente d un número considerable de competi­

dores para coadyuvar a la creación de la clientela, 
o si su uso va ser marginal, lo que pondría en duda 
el esfuerzo y costo administrativo correspondien­

te que deberá evaluarse frente a la protección del 
esfuerzo empresarial vía normas de competencia 
desleal, cuyo uso litigioso es cada vez más exten­
dido. 

9. No debe dejarse de poner de relieve que, en 

especial, los signos olfativos y sonoros pueden 

obtener protección mediante la legislación sobre 
Derecho de Autor, y que no existe aun criterios 
comunes establecidos para decidir por una o 
ambas protecciones, siendo preciso reconocer 
que es un tema en constante evolución, en parte 
como consecuencia de la influencia que acusa el 
Derecho de las creaciones intelectuales por parte 
del actual desarrollo tecnológico. 

1 O.L1 particular naturaleza que ostentan las marcas 

materia de nuestro artículo, sin duda, influye 
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decisivamente en la forma e intensidad con la 
que se aplicarán razonamientos tradicionales 
vinculados al principio de especialidad o al 
cambio de forma. El carácter especial de estos 
signos requiere de un análisis particular. En nues­
tra opinión, el limitado conjunto de posibilida­
des para elegir una marca de color único, sonora 
u olfativa -lo cual no sucede para el caso de las 
marcas denominativas, figurativas o mixtas- de­
terminan que, una vez elegida y usada intensa­
mente, nos encontremos frente a marcas que por 
su propia peculiaridad tienen una innegable vo­
cación de notoriedad, es decir, poseen una po­
tencial fuerza distintiva mayor a las marcas típi­
cas, lo que impide la aplicación automática y sin 

matices del principio de especialidad. Y, sin que 
ello sea contradictorio, hace que los razona­
mientos sobre el "cambio de forma" desarrolla­

dos sobre las marcas denominativas, figurativas 
o mixtas no les pueden ser de aplicación o lo sean 

solo de forma muy parcial, en medida cuya 
extensión deberán determinar casuísticamente 
los jueces. 

ll.Finalmente, no es claro aún si la posible, y para 
algunos deseada, proliferación de marcas de co­
lor único, olfativas y sonoras, será verdaderamen­
te útil para un número importante de consumido­
res, y no sólo para una exquisita minoría, pues ello 
podría significar para grandes masas empobreci­
das un ardid confusionista, más aún cuando en el 

Perú existe por parte de algunos de los órganos 
encargados de resolver conflictos originados por 

el uso de estos signos- las Comisiones de Repre­

sión de la Competencia Desleal y de Protección al 
ConsumidordeiiNDECOPI, en contradicción con 
el otro órgano competente, la Oficina de Signos 
Distintivos del mismo organismo, una tendencia a 
considerar, más por consideraciones ideológicas 
que jurídicas, como estándar excluyente para el 

juzgamiento de conflictos al llamado consumidor 
"razonable", y no aceptar- como la realidad pone 
de manifiesto a diario- la existencia de consumi­
dores "razonables", "promedios" y francamente 
"desinformados", según el producto, servicio y 
mercado correspondiente. 
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