LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS
AUDITIVAS, OLFATIVAS Y LAS
CONSTITUIDAS POR COLOR UNICO EN
LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES’

En el comercio actual son cada vez mas las empresas
que recurren a nuevos signos distintivos como soni-
dos, melodias, fragancias y colores, que inconscien-
temente provocan una asociacion con algin produc-
to o servicio en particular.

En el presente articulo, el autor analiza detallada-
mente el caso de las marcas de color dnico, las
marcas olfativas y las marcas auditivas. A partir de
ello, explica de modo interesante cuales son las
nuevas condiciones registrales y los problemas
conexos que acarrean estos signos distintivos atipicos
en la Legislacion Andina y los nuevos retos plantea-
dos en la Decisién 486.

Baldo Kresalja Rossello** ***

I. INTRODUCCION

Ha dicho Francisco Ferrara, en sentencia que no ha
podido ser ain contradicha, que la finalidad de la
marca es permitir laformacion de unaclientela, la que
sin la diferenciacion que ella confiere seria imposible
crear. No son pues el certificar laprocedencia ni servir
de apoyo a la publicidad finalidades esenciales, sino
proporcionar la posibilidad de identificacion en el
mercado, identificacién indispensable para “colec-
tar” clientela', funcionando “como un medio de
acaparamiento del mercado para garantizar posicio-
nes monopolisticas que la habilidad, constancia e
incluso la malicia de los competidores consiguen
lentamente eliminar, mientras que el productor se
defiende con teson procurando asegurar la capacidad
distintiva de la marca” . Si ello es asi, no puede
Hlamarnos a asombro que la legislacion estipule requi-
sitos de validez para su registro, y que actie como
cauce inevitable por el que los signos deben transcu-
rrir para lograr su registro y proteccion juridica. Esta
dltima garantiza al titular que sélo él podra utilizar la
marca en el ejercicio de una actividad mercantil que
implique competencia}.

Las modificaciones legislativas, sean por causas de
interés general, comerciales o tecnoldgicas, podran
dar lugar a nuevas posibilidades y al surgimiento de
signos de naturaleza distinta a los tradicionales. De
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esta forma la proteccion de la Propiedad industrial,
que antes solo alcanzaba a los [lamados signos tipicos
(nombre, ensefia, marca, etc.) y que dejaba a todos los
demds fuera de un derecho subjetivo de exclusién,
pues solo lo hacia “a través de un sistema de puras
obligaciones legales de abstencion, constituido par la
Disciplina de la Competencia Desleal”4, se transfor-
ma aumentando su radio de accién y permitiendo el
registro de signos antes imposibilitados de obtenerlo.
Esto es lo que esta sucediendo en nuestros dias con fa
marca de color dnico, la marca olfativa y la sonora. Y
ello es en parte posible, porque se han arbitrado
medios tecnolégicamente aptos para que puedan
quedar fijados en sus caracteristicas definidoras, a
través de formas novedosas antes quizds inimagina-
bles, que les permite acceder al registro; y de esta
manera hacer posible su invariable reproduccién,
idénticos a su formulacion original, en una serie
indefinida de actos de multiplicacion que era lo
caracteristico de los signos tipicos.

Cuando hacemos en la vida diaria referencia a mar-
cas, sean de productos o servicios, no son precisa-
mente los sonidos, las fragancias o los colores tnicos
lo primero que viene a la mente. Por lo general,
pensamos o nos imaginamos las marcas “tipicas”,
como son porejemplo las denominaciones Marlboro®
o Toyota®, el logotipo rojo y blanco de Coca Cola®,
las tres bandas de Adidas® o las tres esferas de colores
de Telefé®. Sinembargo, muchas veces nos encontra-
mos frente a melodias o simples sonidos, fragancias y
hasta colores que, inconscientemente, provocan una
asociacion inmediata con algin producto o servicio
en particular y sirven asi para diferenciar eficazmente
la oferta de bienes y servicios de determinadas empre-
sas en el mercado.

Este fendmeno, por llamarlo de algin modo, obedece
aqueenel comercio actual son cada vez masfrecuen-
tes las empresas que, dejando de lado los tipicos
signos que son usados como marcas (como las pala-
bras, dibujos, su combinacion o las figuras tridimen-
sionales ), recurren ahora a “nuevos signos” que los
ordenamientos legales no reconocian como marcas, a
pesar de fa capacidad distintiva que tienen o pueden
llegar a tener.

Podemos apreciar que, por ejemplo, desde hace va-
rios anos el rugido de un leén y una suerte de marcha

militar distinguen en el mercado a dos empresas
productoras de peliculas cinematograficas’ ; que, en
fos Paises Bajos, una empresa fabricante de pelotas de
tenis identifica sus productos con el olor a hierba
recién cortada’ ; y que una empresa que presta servi-
cio de mensajeria internacional se distingue en el
mercado por el uso del color marron’ .

El presente articulo trata sobre las nuevas condiciones
registrales y problemas conexos de algunos signos
distintivos atipicos con vista a las normas que regulan
el nuevo Régimen Comn sobre Propiedad Industrial
en la Comunidad Andina de Naciones, esto es, la
Decision 486, vigente desde el primero de diciembre
ultimo. Del mismo modo, haremos referencia al trata-
miento que se daba a este tema en la legislacion
andina precedente y en algunos otros ordenamientos
juridicos, y presentaremos algunos de fos argumentos
mas debatidos en torno a la registrabilidad de esos
“nuevos signos”.

En primer término, haremos breve mencién a las
caracteristicas que deben concurrir en un signo
para que pueda ser registrado como marca y, una
vez asi delimitado el marco conceptual general y
normativo, trataremos sobre las marcas conforma-
das exclusivamente por colores sin una forma o
contorno definido (marcas de color unico); luego
analizaremos las posibilidades de registro de olores
o fragancias como marcas (marcas olfativas), asi
como de los sonidos (marcas sonoras o auditivas);
después trataremos de las implicancias juridicas
que el registro de estas marcas pueden tener en
temas tradicionaies como los referentes al principio
de especialidad y al cambio de forma; para final-
mente enumerar unas conclusiones que, por sertan
novedosa la materia aquitratada, tienen algunas de
elfas indiscutible provisionalidad.

I1. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MAR-
CAS

En términos generales, es posible identificar en la
tegislacion comparada tres grandes grupos o catego-
rias de ordenamientos legales segtin la mayor o menor
amplitud del concepto de marca que recogen. Asi,
existen ordenamientos que: (i) establecen una defini-
cién amplia y flexible de marca al conferir tal calidad
a cualquier signo en tanto sea suficientemente distin-

Como bien sefala Baylos, la Disciplina de la Compelencia Desleal tiene una funcion generatriz del moderno Derecho de Marcas, siendo

estrechas las relaciones entre ambos sistemas protectores. Op. cit. p. 577 y 578.
Tradicionalmente conocidas como marcas denominativas, figurativas, mixtas y tridimensionales, respectivamente.

La Metro Golden Mayer y la Twenty Century Fox, respectivamente.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “Tralado de Derecho de Marcas” (en prensa).

La firma UPS {(United Parcel Services of America, Inc.).
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tivo'; (i) los que establecen una definicion amplia de
marca pero limitan su registrabilidad a aquelios signos
que sean susceptibles de representacion gréficay; (iii)
los que limitan la definicion de marca a los signos
perceptibles por el sentido de fa vista'’ . En las dos
primeras categorias es posible, en principio, proteger
como marcas a los “nuevos signos”, en particular los
oloresy los sonidos. En cambio, en latercera categoria
de ordenamientos no seria posible considerarlos como
tales, debido a que la nocion de marca se restringe a
signos visibles.

Ahora bien, en el caso de la Comunidad Andina, la
Decision 486 califica dentro de la segunda categoria
de ordenamientos legales, ya que establece un con-
cepto amplio de marca pero supedita el registro a
que el signo sea susceptible de representacion grafi-
ca. Sin embargo, cabe resaltar que la nocién de
marca que se ha contemplado en el régimen de
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no
siempre ha sido la misma sino que, por el contrario,
ha evolucionado a través del tiempo conforme se
vera a continuacion.

Enun primer momento, la Decisién 85 de la Comision
- Bl -, -

del Acuerdo de Cartagena  establecid que sélo po-

dian constituirmarcas 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 cumplian con el segundo requisito (ser
visibles). Posteriormente, las Decisiones 311 " ,31 3"
y 344" , sucesivamente, determinaron que podia
registrarse como marca todo signo que fuera percep-
tible, suficientemente distintivo y susceptible de re-
presentacion gréfica“ , abriéndose asi la posibilidad
de registrar sonidos y olores como marcas. Finalmen-
te, en la Decision 486 se establece que constituye
marca todo signo apto para distinguir productos y
servicios susceptible de representacion grafica, sefia-
landose expresamente que los sonidos y olores pue-
den constituir marcas (articulo 134). Ahorabien, en lo
que respecta a la registrabilidad del color Gnico como
marca, la nueva Decision, a diferencia de la posicion
adoptada por las Decisiones anteriores, permite su
registro pero bajo determinadas circunstancias (ar-
ticulo 135).

Sibien la evolucion 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 adaptacion a la dinamica del
mercado y a la evolucion de la Doctrina Internacio-
nal, elhecho que las razenes para su incorporacion no
sean accesibles mas alla de un limitadisimo namero

En refacion con fa distintividad, resulta apropiado indicar que, precisamente en funcion de la capacidad distintiva, sc habla de signos
“inherentemente distintivos”, es decir, aquellos que en abstracto son apropiados para distinguir (como por ejemplo los signos sugestivos,
arbitrarios y de fantasia) y de signos que carecen originariamente de esta capacidad. Sin embargo, como bien sefala el autor espanol José
Antonio Gomez Segade, dado que la capacidad distintiva es un fendmeno dindmico que puede experimentar cambios a lo largo del tiempo,
principalmente por el uso que se haga del signo, algunos signos que originariamente poseian capacidad distintiva la pierden porque pasan
aconvertirse en signos comunes para designar un género de productos o servicios (vulgarizacion), mientras gque otros, que carecian de ¢sa
capacidad, laadguicren. Este Gltimo fendémeno, conocido en Doctrina como adquisicion de secondary meaning, se presenta cuando un
<igno onginariamente desprovisto de capacidad distintiva, como consecuencia del uso se convierte, para los consumidores, en identificador
de los productos o servicios de un determinado empresario. GOMEZ SEGADE, José Antonio: “Fuerza distintiva y secondary meaning en
¢l Derecho de los Signos Distintivos”. En: Cuadernos de Derecho y Comercio 16, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores
de Comercio, abril 1995, p. 182,

La teoria del secondary meaning nacio en Gran Bretana con el caso Reddaway v. Banham en 1896, con respeclo a fa expresion Camel Hair
Belting usada para distinguir cinturones confeccionados con pelo de camello, aunque tuvo un desarrollo mas fértil en los Estados Unidos.
Mangini, V.: “Il marchio ¢ oliri segni distintive”. En: Trattado di diritto comerciale e di diritto publico dell” economia, Volumen 5, Milan,
1982, p. 155,

Sobre este tema ver también DE LA FUENTE GARCIA, Elena. “El uso de la marca y sus efectos juridicos”, Madrid, 1999, p. 177 a 179.

" Dentro del primer grupo se encuentran las leyes de Canada, Estados Unidos y Suiza. Dentro del segundo estarian incluidas, por ejemplo,
las leyes de Alemania, Argentina, Ecuador, Francia, lalia, Perd, asi como el Reglamento de la Marca Comunitaria Europea. Finalmente, en
el tercer grupo encontramos tas teves de Brasil y Chile. Vid. OMPL “Conversatorio sobre Marcas. Signos que Pueden Constituir Marcas:
visibles, sonoras, olfativas”, julio de 1998, p. 18 y 19.

~Vigente desde junio de 1974 hasta diciembre de 1991,

" Vigente desde diciembre de 1991 hasta enero de 1992,

' Vigente desde febrero de 1992 hasta diciembre de 1993,

' Vigente desde enero de 1994 hasta noviembre de 2000.
Sibien la redaccion del articulo de la Desicion no es exacta, la recomendacion de adoptar este criterio se encuentra en el “Informe del cuarto
encuentro subregional de las oficinas nacionales competentes en propiedad industrial” preparado por la Junta del Acuerdo de Cartagena,
de fecha 23 de abril de 1996, que contiene —y ello es o Gnico verdaderamente destacable- el “Estudio preliminar sobre la compatibilidad
de ladecision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena con instrumentos internacionales relativos a la Propiedad Industrial”, preparado
por fa Oficina Mundial de ta Propiedad Intelectual (OMPI), a solicitud del Comité Administrador del Convenio de Cooperacion en maleria
de Propiedad Industrial entre Oficinas Nacionales Competentes de los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena, en el ano 1995, p. 51.
Este documento lambién recomienda suprimir “la referencia a la “perceptibilidad” como condicion para el registro de una marca, pues ella
esta implicita en el requisito de que el signo sea “susceptible de representacion grafica”. Este requisito —confirma el Estudio- es més estricto
que et de perceptibilidad, pues no todo signo perceptible es susceptible de representacion gréfica. Tal es el caso de muchos signos
perceptibles por el sentido del tacto o det olfato, gue no son susceptibles de representacion grafica”(p. 52). Como veremos mas adelante,
‘esta Gllima recomendacion de la OMP! no fue acogida! No conocemos las razones de que eflo haya sido asf.
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de personas, generalmente funcionarios pablicos de
segundo rango, y no exista un debate previo 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 opinion definida y rigurosa sobre si es 0 no
recomendable [a adopcidn de ese cambio legislativo.
Ahorabien, lo cierto es que la Decisién 486 reconoce
expresamente que los olores y sonidos pueden ser
registrados como marcas, asi como admite por vez
primera el registro de colores Gnicos. Y ello muy
probablemente traerd como respuesta una variacion
en las estrategias comerciales y publicitarias de los
competidores y en el grado de especializacion que
deberantenertos funcionarios encargados del registro
de los signos. Por cierto, todo esto también terminara
por influir en los consumidores, quienes en el futuro
podran experimentar modificaciones en sus habitos,
estilos y decisiones de consumo, como consecuencia
de Ja utilizacion de esos signos “atipicos” como
marcas.

No puede dejarse de mencionar, sin embargo, que el
reconocimiento legislativo de estos nuevos signos
como marcas, basado —creemos- en la considera-
cion de que al igual que las marcas “clasicas” resul-
tan siendo idoneas para transmitir un mensajem,
presenlard ciertas dificultades para su registro, no
sOlo en el cumplimiento del requisito de representa-
cion grdfica sino también respecto de su aptitud
distintiva (originaria o sobrevenida) y, también del
andlisis del riesgo de confusion, conforme se verd a
continuacion.

111. LAS MARCAS DE COLOR UNICO
A) Generalidades

En ¢l nuevo régimen de Propiedad Industrial de la
Comunidad Andina (Decision 486) se prohibe expre-

samente el registro como marca de aquellos signos
que consistan en un color aisladamente considerado
(color Unico), salvo que: (i) se encuentre delimitado
por una forma especifica o, (ii) haya adquirido apmud
distintiva por su uso constante en el comercio v
-excepcion contemplada por primera vez en la legis-
lacion andina-.

Como es sabido, varios argumentos tradicionales en
los que se fundamentaba la prohibicién del registro
de un color Gnico o “por si solo” como marca, que
ahora han perdido peso o se han relativizado. El
primero de ellos se sustenta en que el ndmero de
colores fundamentales o basicos es muy limitado,
limitacién que contrasta con la gran abundancia de
denommacuonesyelementosg,raﬂcosdlspombles h

Se apoya también en el hecho que, en principio, un
color considerado en forma individual, es decir, sin
relacién con figura o forma determinada, carece de
capacidad distintiva. Otro argumento invocado para
sustentar la prohibicion es que, por lo general, el
color se considera Gnicamente un elemento decora-
tivo o funcional'”. En la misma direccion, se dice
que el titular “obtendrfa una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores
tropezarian con un grave obstaculo que podrla llegar
a bloquear el libre acceso al mercado” . Segun
Fernandez Novoa “el registro de una marca consis-
tente en una uUnica tonalidad de un color provocaria
problemasy dificultades practicamente insolubles”

y agrega que, en la hipdtesis de tener a la vista los
correspondientes productos, un consumidor medio
serfa incapaz de diferenciar tonalidades de color
proximos o parecidos, lo que plantearia a tos Tribu-
nales perplejidades diversas, pues los jueces se ve-
rian frente al singular problema de tener que determi-
nar si existe riesgo de confusion entre tonalidades o
matices proximos de un color puro”

La prohibicion absoluta para el registro de colores
Gnicos como marcas ha sido recogida en gran parte de

Decision 486, articulo 135:

" VANZETTI, Ay DI CATALDO, V.. “Manuale di Diritto Industriale”, Milan, 1996, p. 133.
“No podran registrarse como marcas los signos que:

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre detimitado por una forma especifica. (...)

No obstante lo previsto en los literales (.

..Jy h), unsigno podra ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese

estado usando constantemente en ef Pais Miembro y, porefecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos

o servicios a los cuales se aplica.”

" FERNANDEZ NOVOA, Carlos: “El color y las formas tridimensionales en la nueva ley espanota de marcas”. En: Actas de Derecho industrial

1989-1990, Madrid, 1990, p. 49y 50. En sentido parecido se pronuncian A. Chavanne y J.J. Burst, quienes indican que el reconocimiento
aun titular de uno de esos siete colores puede representar un abuso de derecho inadmisible.. Vid. “Droit de la Proprieté industriellé”, 5ta.

Edicion, Parfs, 1998, p. 531.

La funcionalidad y la falta de distintividad son los mayores obstaculos para registrar un color como marca, asi como lo es para obtener
derechos sobre disenos y figuras tridimensionales. CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A: “Understanding Inteflectual Property Law”,

Nueva York, Matthew Bender & Co., Inc, p. 5-28.
" FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “Ef color y las formas ...".

1989, pp. 3406 y 347.

" FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “El colory las formas ...", p. 50.
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los ordenamientos juridicos internacionales™ . Sin
embargo, en ciertos paises, la legislacion sobre la
materia permite el registro bajo ciertas circunstancias.
Tales son los casos, por ejemplo, de |a Ley de Protec-
cién de Marcas de Hungria, el Reglamento de la
Marca Comunitaria Europea24 y la Ley de Marcas
Suiza™, que admiten su registro siempre que el color
solicitado se considere distintivo.

B) El debate en los Estados Unidos

Deseamos 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 resulta ahora de interés para la Comunidad
Andina. El criterio seguido en los Estados Unidos hasta
hace algunos afos fue la Mere-Color Rule, en virtud
de la cual sus tribunales impidieron reiteradamente el
registro de colores inicos como marcas’’, basandose
principalmente en dos argumentos, a saber: “que los
consumidores suelen considerar el color de un pro-
ducto como adorno mas que como una base para
distinguir el origen del producto (...y...) por el hecho
de que la concesion de derechos exclusivos de marca
sobre un solo color agotaria el limitado namero de

colores disponibles”” . Sin embargo, en 1985 una
Corte Federal — rebatiendo las principales considera-
ciones de la Mere-Color Rule —, reconocié la posibi-
lidad de registrar colores tnicos como marcas bajo
determinadas circunstancias. Fue el caso de la empre-
sa Owens-Corning Fiberglass Corp.w, alaquesele
permitié registrar el color rosado para distinguir un
producto aislante con base en fibra de vidrio™ . Eneste
caso, la Corte considerd que el uso del color rosado no
era funcional o necesario para competir en esa indus-
tria y que aquél habia adquirido distintividad como
indicador de la procedencia empresarial del produc-
to" . Asimismo, la Corte dijo que determinar si dos
colores o sus matices eran similares no era mas dificil
que hacerlo con palabras o figuras' y que la Mere-
Color Rulese contradecia con los postulados liberales
de la Ley de Marcas Norteamericana — la Lanham
Act”. De esta forma, la Corte rechazé la doctrina del
“agotamiento de colores” alegando que habia un
considerable nimero de matices y combinaciones de
colores disponibles para su utilizacion como marca.

Si bien esta decision dejo abierta la posibilidad del
registro de colores Gnicos como marcas, ella no fue
seguida por otras Cortes Federales norteamericanas.

© Porejemplo, las normas de Brasil, Espana y Uruguay que no permiten el registro de colores (inicos o que no se encuentren relacionados con

una forma determinada. OMPL. Op cit., p. 15. Resolucion de la Tercera Sala de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la
Union Europea {OAMI de 18.12.1998 en el asunto R 122/1998-3. Fundamentos 13 y 14,
Resolucion de da Tercera Sala de la OAMI de 18.12.1998 en el asunto R 122/1998-3. Fundamentos 12y 13.

" Sobre este particular cabe resaltar que la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza admitio el registro del color violeta para

distinguir chocolates de la marca Milka debido a gue éstos se habian venido comercializando en envoltorios de ese color durante muchos
anos, siendo facilmente reconocidos por los consumidores. Esta resolucion admitio que el color violeta era arbitrario para chocolatesy que
suregistro no constituiria una barrera de entrada para las actividades de sus competidores. OMPL. Op. cit., p. 16.

" Fstaregla se fundamentaba en tres teorias basicas: la teoria de la similitud entre los matices de los colores (shade confusion theory), la teoria

detbagotamiento de os colores (color depletion theory) y la teoria de la funcionalidad de los colores. La shade contusion theory senala gue
no es posible registrar un color tnico como marca debido a la dificultad practica que representaria para el registrador el determinar cuando
una marca consistente en un color tnico se distingue de otra ya registrada debido a la similitud que puede presentarse entre fos matices de
los colores. La color depletion theory seiala que el monopolizar un color determinado al obtener su registro como marca, tendria como
consecuencia que los demas competidores verian limitada su posibilidad de acceso al mercado porque los colores se agotarian rapidamente.
La teoria de la funcionalidad del color senala que muchas veces el uso de un color representa una ventaja competitiva debido a que mejora
su uso o reduce sus costos de fabricacion (utilitarian functionality). Asimismo, se dice que el color puede ser funcional debido a que mejora
la estélica o apariencia del producto y con ello sus ventas (aesthetic functionality). Asi, por ejemplo, ¢l Circuito Federal prohibid que la
empresa Brunswick Co. registrara para si como marca el color negro para motores de lanchas, porgue era preferido por los consumidores
vaque podiaser combinado con una amplia gama de colores y ademés hacia que los objetos sean visiblemente mas peguenos. Vid. PELLISE
CAPELL, Jaume v SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa. “La Proteccion del Color Unico como marca en los Estados Unidos: de la PER SF
PROHIBITION A LA RULE OF REASON” En: Revista de Derecho Mercantii 226, Madrid, Oct. - Dic. 1997, pp. 1861 a 1871. También
MCCARTHIY, |.T., “McCarthy on Trademarks and unfair competition”, volumen 1, 1998, 7.39 a2 7.52

T KEATIG, W.. “La proteccion del color y la decoracion como marca”, en Actas de Derecho Industrial 1987-1988, Madrid, 1988, p. 664.

In re Owens-Corning Fiberglass Corp. (222 USPQ417, Fed. Cir. 1985).

" CHISUM, Donald v JACORS, Michael AL Op cit., p. 5-27.

Loc. cit.
En clecto una encuesta indico que alrededor del 50% de los encuestados lo reconocieron asi. Ademas, la empresa habia gastado alrededor
de 42 millones de dolares durante una periodo de 10 anos para promover la identificacion de la marca “rosa”. Vid. KEATING W., Op. cit,,

P 064

Sobre la dificultad en la distincion entre marcas debido a la similitud entre los tonos de los colores, alguna Doctrina sostiene gue como los
colores pueden ser representados por tres ndmeros (pantones), resolver acerca del hecho gue dos colores sean similares podria ser mds facil
que decidirlo sobre dos palabras. Vid. EBERT, Lawrence B.: “Trademark Protection in Color: Do It By the Numbers!”, Trademark Reporter
Vol. 84, pp. 404 - 406 (1994), citado por EBERT, Lawrence B. “The Supreme Court Decision in Qualitex v. Jacobson - A Comment” en
Trademark Reporter volumen 85, 1, Ene-Feb 1995, p. 101,

“ Sobre la definicion que tiene de marca la Lanham Act, Vid. MCCARTHY, J.T. Op. cil. 4.12. La Lanham Act (1946) introdujo un concepto

amplio de marca, susceptible de abarcar el cotor tnico como un signo distintivo. Pese a ello, la jurisprudencia segufa aplicando la Mere-
Color Rule establecida en el caso A, Leschen resuelto en 1906, Vid. PELLISE CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa. Op

Cit, p. 1854,

THEMIS 42
167



Baldo Kresalja Rossello

En efecto, fallos posteriores acogieron esta posicién33 ,
mientras que en otros se siguid aplicando la Mere-Color
Rule™ . Reciénen 1995 la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América puso punto final a la controversia
suscitada a raiz de la resolucion de la Corte Federal en
el caso “In re Owens-Corning Fiberglass Corp.”. En
decision unanime, la Corte Suprema declaré en el caso
Qualitex Co. vs. Jacobson Products Co. Inc. que no
existian barreras para el registro de un color por si solo
como marca si el solicitante demostraba que el color
cumplia con los requisitos legales ordinarios para el
registro de signos;’ ,yaqueelarticulo 45 de la Lanham
Actylos principios inspiradores del Derecho de Marcas
permiten incluir el color entre el amplio abanico de
cosas que pueden constituir una marca {(any word,
name, symbol, or device, or any combination thereof),
porque lo decisivo es la capacidad de una marca para
distinguir el origen de los productos, y no su status
ontologico como color, forma, perfume, palabra o
signo’”

Sokre el particular cabe resaltar que si bien este fallo
significd el reconocimiento de la posibilidad de regis-
trar colores Unicos como marcas, tanto la Corte Supre-
ma como la casi unanimidad de la Doctrina norte-
americana contindan considerando que un color tni-
co no puede ser distintivo en si mismo y que s6lo
puede registrarse si ha adquirido distintividad por el
uso, aunque por cierto hay autorizadas opiniones en
contra™ .

C) La situacion en la Unién Europea

Pasando ahora a la regulacion sobre marcas de la
Comunidad Europea, cabe resaltar que el Reglamen-
to Comunitario admite el registro de todo signo
susceptible de representacion grafica, siempre que
sea apropiado para distinguir los productos y servi-
cios de una empresa de los de otra™ , por lo cual los
colores tnicos que cumplan con ambos requisitos
serfan susceptibles de registro como marcas. En

AsQ, por ejemplo, en el caso Master Distributors Inc. ¢l Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos resolvio gue el color azul de una
cinta para unir peliculas de celuloide podia constituir la marca de ese producto. El Tribunal descarto cada uno de los tres sustentos de
la Mere-Color Rule argumentando lo siguicnte: i) el agotamiento de los colores sélo se produciria si se permiticra monopolizar todos los
matices o tonos posibles de un color; i) dirimir entre los matices de un mismo color no es mas dificil que dirimir entre las similitudes de

~marcas denominativas u otras: y, iii) la funcionalidad del color debe apreciarse en cada caso concreto. OMPL Op cil, p. 15.

- Enel proceso entre Nutra Sweet Co. y The Stadt Corp., la Corte del Sétimo Circuito, aplicando una antigua regla del caso Life Savers vs.
Curliss Candy, declard que un color no podia ser objeto de un monopolio marcario a menos que se relacione con un determinado simbolo
o diseno. Asimismo, dio cuatro razones para no aplicar la regla liberal establecida por el fallo Owens-Corning: i) la consistencia y fa
predictibilidad de la tey son razones de fuerza para no dejar de fado, por consideraciones débiles, un principio legal ya establecido; ii)
no cs necesario cambiar la fey porque un color se protege adecuadamente cuando se encuentra relacionado con un simbolo o diseno;
iii) las acciones de infraccion pueden degenerar en el corto plazo en cuestiones de confusion entre matices o tonalidades; y, iv) proteger

_un color puede crear una barrera para la competencia leal. CHISUM, Donald y JACOBS, Michael A.: Op. cit. p. 5-28.

' “Para admitir el color anico como marca, el Tribunal rechaza la aplicacion de las teorias de la funcionalidad y del agotamiento de
los colores, y no acepta que el color esté suficientemente amparado por consecuencia de la proteccion de la forma distintiva (trade
dressh mediante las normas de competencia desleal contenidas en el articulo 43 (a) de la Lanham Act. Por lo que se refiere a la teoria
de lafuncionatidad, es cierto que en algun caso el color puede seresencial para dar a conocer ciertas caracteristicas del producto como
suuso, objetivos, costo o calidad, y portanto, en estos casos, no podria emplearse como marca para no perjudicar a los competidores;
pero en muchas ocasiones, como en el presente caso, el color tnico cumple todos los requisitos para ser considerado como marca,
porgue actia simplemente como simbolo que permite identificar fas mercaderias y su origen empresarial, sin cumplir ninguna otra
funcion significativa. En lo gue atafie a la teorfa del agotamiento de los colores, a juicio del Tribunal es evidente que no procede su
aplicacion, porque dado que el color no tiene en este caso ninguna otra finalidad gue no sea la distintiva, el competidor podia disponer
libremente de cualquier otro color para distinguir las mercaderias (JAGS). “Actas de Derecho Industrial 1994-1995". Madrid, 1996.
p. 1032,

Un seclor de la Doctrina senala que este fallo de la Corte Suprema no ha hecho més que reconocer algo largamente conocido por los
profesionales y los consumidores en general: que el color puede funcionar como signo distintivo indicando el origen de los productos
y distinguiéndolos de sus similares en el mercado. Vid. PELLISE CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa: Op cit. p. 1855.
Kevin M. Jordan y Lynn M. Jordan sosticnen que al establecer la Corte Suprema que los colores debian ser tratados de fa misma forma
que los demds signos gque pueden constituir marcas, no deberia existir ningtin impedimento para registrar como marca un color gue
aplicado a un producto sea arbitrario o imaginativo y por tanto intrinsecamente distintivo, sin que sea necesario demostrar que ha
adquirido distintividad a través de su uso, pues constituiria algo comuin usado en forma poco comin. Al respecto, senalan gque el color
atilizado por Qualitex en sus cojines para planchar prendas de lavado en seco fue escogido con la clara intencion que se constituyera
en su marca, debido a que no da una idea sobre los ingredientes, cualidades o caracteristicas del producto, por lo que era arbitrario.
Asimismao, estos autores sostienen que si un productor de papas fritas decide cotorearlas de parpura e introducirias al mercado bajo la
denominacion psychedelic spuds (papas psicodélicas) deberia obtener el registro de ese color desde que su producto ingresa al mercado,
dado que ¢l color utilizado no es descriptivo, sino imaginativo y arbitrario. JORDAN, Kevin M. y JORDAN, Lynn M: “Qualitex Co. v.
facobson Products Co., The Unanswered Question - Can Color Ever Be Inherently Distinctive?”. En: Trademark Reporter volumen 85,
N" 4, Jul - Ago 1995, p. 393 - 397.

Deigualiorma, Jonathan Hudis sostiene que de una lectura conjunta de la resolucion de los procedimientos entre Qualitex Co. y Jacobson
Products Co. y entre Two Pesos y Taco Cabana, referida al registro de la forma de presentacion de los servicios sin necesidad de probar
cl significado secundario, se podria deducir gue si un color aplicado a un producto es inherentemente distintivo podria ser registrado sin
sernecesario que demucestre gue ha adquirido distintividad a través del uso. Sin embargo, considera necesario gue la controversia sobre
cl particular sea decidida a través de una resolucion de la Corte Suprema. HUDIS, Jonathan. “Removing the Boundaries of Color”. En:
Trademark Reporter. volumen 86, N® 1. Ene - Feb 1996, p. 6 - 10.

" Articulo 4 del Reglamento de la Marca Comunitaria Europea de 1993,
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consecuencia, el color Gnico (como todo signo que
se pretende registrar) no debe encontrarse dentro de
las prohibiciones absolutas al registro, como son la
falta de distintividad o la funcionalidad™ pues en
estos casos el registro del color Gnico podria signifi-
car una ventaja competitiva inmerecida o restringir
la competencia.

Enrelacion conestetema, la Oficinade Armonizacion
del Mercado Interior de Europa (OAMI) ha reconoci-
do que es posible registrar colores Gnicos que han
adquirido distintividad por el uso. Asimismo, ha
dejado abierta la posibilidad de registrar “un tono de
color muy especifico para unos productos o servicios
muy especificos”” , admitiendo la posibilidad de
registrar colores dnicos intrinsecamente distintivos
sin ‘probar la adquisicion de significado secunda-

.4
ro

D) Nuevos retos planteados por la Decision 486

Volviendo a la regulacion andina, es pertinente
indicar que la posibilidad de registrar como marcas
colores Gnicos introducida en la Decision 486 obli-
gard a las oficinas competentes a determinar qué
medios probatorios se admitiran para acreditar que
el color solicitado identifica en el mercado a los
productos o servicios del solicitante de la marca.
Por ejemplo, si bastara acreditar el uso del color
durante un tiempo determinado, o si, por el contra-
rio, serd necesario probar aspectos tales como la
inversion en publicidad, o sise requerira de encues-
tas que demuestren que los consumidores asocian
el color con el producto o servicio en relacion con
el cual se solicita el registro. Y esto es asi porque es
recién a partir de la vigencia de la citada Decision
486 que el registro y proteccion de estas marcas es
posible”™ . Por eso, sera interesante seguir y evaluar
la posicion que adopten las oficinas de marcas
andinas frente a aquellas observaciones basadas en

la existencia de similitud con colores previamente
registrados o intensamente usados por un agente
economico, asi como en su caracter funcional res-
pecto del producto o servicio al que se quiere
aplicar.

De otro lado, dado que la posibilidad de registrar
colores Gnicos como marca en tanto hayan adqui-
rido distintividad por el uso significa un cambio
radical en la posicion que durante afos habia
mantenido la Comunidad Andina, cabe preguntar-
se si en proximas Decisiones se llegara a permitir el
registro de colores dnicos que sean arbitrarios, sin
necesidad de probar que han adquirido la mencio-
nada distintividad® . Finalmente, cabe reconocer
que lamodificacion legislativa introducida ha debi-
litado, aungue no podemos afirmar que lo haya
hecho en su integridad, la alegacion consistente en
que el registro de colores Unicos puede constituir
una traba para la competencia debido al riesgo de
su agotamiento.

IV. LAS MARCAS OLFATIVAS
A) Generatidades

Se ha afirmado que el olfato humano es capaz de
distinguir matices de aromas y olores con un grado
importante de detalle y que nuestra interaccion con
el entorno es olfativa en proporcion superior a lo
que solemos suponer’" . Si bien es facilmente com-
probable en la vida diaria que somos mas conscien-
tes de lo que vemos que de lo que olemos, no cabe
duda que muchas cosas nos agradan o desagradan
por su olor, lo que no constituye un secreto — ni
antes ni ahora ~ para los comerciantes; es decir, el
aroma de los productos puede tener una influencia
determinante en la eleccion del consumidor. Prue-
ba de ello es que, por ejemplo, las modificaciones
en el aroma de sus jabones permitieron a la

Y OPELLISE CAPE L. Jaume y SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa. “El Color Per Se como Marca en la Doctrina de la OAMI” [Comentario a la

Resolucion de la 37 Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3) caso «Orange» |, en Actas de Derecho Industrial
1998, Madrid, 1999. p. 407 y 408. Asi, no podrian oblener proteccion los colores que carezcean de caracter distintivo, como es el caso de
aquellos que el consumidor percibe como nueva ornamentacion o como elemento natural al producto (por ejemplo amarillo para limonada,
verde para productos mentolados), o las que se hayan convertido en habituales en el lenguaje comin o en las costumbres y usos comerciales.
Ver también LOEWENHEIM, Ulrich: “Requisitos de proteccion y modo de adquisicion del derecho a la marca comunitaria”. En: Marcay
Diseno Comunitario, Pamplona, 1996. p. 81.

" Resolucion de la 37 Sala de Recurso de ta OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3), considerando 10, citado por PELLISE CAPELL,

Jaume y SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa: “El Color Per Se como Marca en la Doctrina de la OAML..”. p. 401.

" vid. PELLISE CAPELL, Jaume y SOLANELLES BATLLE, Maria Teresa. Op. Cit. p. 407 y ss. Sin embargo, conforme sefalan estos autores, es

cuestion aun discutida si el color puede, por si mismo y desde ¢l principio, eslo ¢s, sin uso previo, tener significado distintivo.

© Cabe anotar que hastaahora los colores (nicos s6lo podian ser protegidos indirectamente através de la normativa sobre competencia desleal.

Vid. pic de pagina 36.

GIPPINIF., £.: “Las marcas olfativas en los Estados Unidos” en Actas de Derecho industrial 1991-1993, Madrid, 1993. p. 157. Sobre olores
v perfumes se ha dicho y escrito mucho. A modo ilustrativo, en el ambito fiterario un best-selter moderno, “El perfume”, del autor aleman
Pairick Siiskind dice: “Hay en el perfume una fuerza de persuasion mas fuerte que las palabras, el destello de tas miradas, fos sentimientos
y lavoluntad. La fuerza de persuasion del perfume no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos lena,
nos satura, no exisle ninglin remedio contra ella”, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1986. p. 81.
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transnacional Procter & Gamble 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 marca, o si mas bien la proteccion de una
fragancia debe, como ocurre en muchos paises,
ser principal sino Gnicamente otorgada por la
Disciplina de la Competencia Desleal o los Dere-
chos de Autor, dependiendo de las circunstan-
cias’’. Parte importante de la Doctrina moderna
admite en abstracto la posibilidad de registrar
como marca un olor, siendo los temas de debate
mas frecuentes, como veremos mas adelante, el de
su capacidad distintiva y el de su representacion
grafica.

Ahorabien, conforme seindico anteriormente, con la
adopcion de la Decision 311 se abrié en la Comuni-
dad Andina la posibilidad de registrar olores como
marcas, al haberse eliminado el requisito de visibili-
dad que contemplaba la primera norma sobre Propie-
dadindustrial en el Grupo Andino, esto es, la Decision
85. En efecto, las Decisiones posteriores ratificaron
que podian registrarse como marca todo signo que
fuera perceptible, suficientemente distintivo y suscep-
tible de representacion gréfica, lo cual elimind el
impedimento para el registro de un olor como marca.
Siguiendo esa misma linea, la Decisién 486 senala
ahora expresamente que los olores podran constituir
marcas (articulo 134 literal ¢).

B) Requisitos para el registro

Para obtener su registro, el olor, al igual que cualquier
otrosigno que pretenda ser registrado, debera cumplir
con los requisitos senalados en la legislacion andina,
esto es, ser apto para distinguir productos o servicios
{capacidad distintiva) y ser susceptible de representa-
cion grafica. Corresponde entonces preguntarnos si
los olores, en general, pueden cumplir con dichos
requisitos.

B.1. Aptitud distintiva

B.1.1. Las opiniones mas 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 Doctrina, pues asi como
hay quienes opinan gue un olor podria cumplir origi-
nariamente esa funcién% ,esdecir, serinherentemente
distintivo, otros se inclinan a afirmar que, como en el
caso del color Unico, este cardcter distintivo no estaria
dado por la naturaleza del signo, sino que sélo podria
ser adquirido por un uso efectivo en el mercado que
logre que los consumidores identifiquen determina-
dos productos con ciertos olores"” .

Seglin la informacion con que contamos a la fecha,
aun no se han presentado registros de marcas olfativas
en la Comunidad Andinay, por tanto, se desconocen
los criterios que aplicardn las oficinas de marcas de los
Paises Miembros en relacion con su registrabilidad.
Dependiendo de la corriente a la que se adscriban las
oficinas, se determinard si para la procedencia del
registro se requiere 0 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 asociacion entre el olor y el producto.

B.1.2. Otro aspecto sobre el que existe debate en la
Doctrina es el referente a la limitada capacidad del
olfato del consumidor promedio para distinguir e
identificar olores en productos comerciales. Segin
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 problematica se
asemeja a la que se presenta en el registro de colores
unicos puesto que, pese a que las tonalidades de
colores y los matices de fragancias parecen ser infini-
tos, el registro como marca de un color Unico o una
fragancia determinada eventualmente abarcaria un
importante nimero de tonalidades o matices similares

" Sobre este tambicn muy debatido tema vid. Pierre Breese, “Vers une proteccion judiciare...” y L apport de la métrologic ot de analyse
sensoriclles pour détendre les droits du créateur”. En: DALLOZ AFFAIRES, 111, 2 de abril de 1998.

1,

OTERO LASTRES, fose Manuel. “Concepto de marca en la Decision 344 y en la Ley Peruana aprobada por Decreto Legislativo 823 del 23

de abril de 19967, En: Revisla Juridica del Perd, afio XLVII, abr - jun 1997, Lima. p. 205.
Picrre Breese resalta el hecho de gue “los especialistas o Fmarketing desarrollan desde hace algan tiempo trabajos sobre la atilizacion de

olores para la
~sensorielles”. En: LES ECHOS, 24 de febrero de 1998, p. 53.

‘signatura” (signature) de productos o di- ~civicios”. BREESE, Pierre. “Vers une proteccion judiciare accrue des créations

Helen Burton considera que “la iragancia es usualmente un rasgo ornamental o funcional de un producto y por lo tanto no distintivo”. Agrega
que para ser distintivo un olor, “ya que prima facie no identifica ni distingue, debe adquirir un secondary meaning: esto ¢s, debe probarse
que ha logrado, por si mismo, crear (conjuring) una asociacion mental con su procedencia en la mente de los consumidores”, es decir, gue
ha tlegado a ser distintivo por el uso en el mercado. Burton piensa que “serd raro que pueda probarse que una fragancia es facticamente
distintiva”, BURTON, Helen: “The UK Trade Marks Act 1984: Aninvitation to al Oltactory Occasion?”. p. 381 11995 8 Furopean Intellectual
Property Review (Gran Bretana).

Ensentido similar se expresa Marfa Luisa Llobregat, quien habla de “distintividad originaria y distintividad sobrevenida”. LLOBREGAT, Maria
Luisa: “Caracterizacion juridica de las marcas olfativas como problema abierto”. En: Revista de Derecho Mercantil 227, ene - mar 1998,
Madrid. p. 93 y ss.
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que no podrian ser usadas por los competidores48
Considerando lo anterior, podrian presentarse dificul-
tades cuando se deba realizar el analisis de confundi-
bilidad con objeto de determinar si una marca olfativa
solicitada es similar a otra que ya se encuentra regis-
trada.

B.1.3. Deotrolado, sibien es cierto que “la asociacion
que realiza el consumidor entre el signo gréfico y el
origen del producto es mas sencilla que la asociacion
del olor con el origen de los productos”, ello no
significa que sea imposible, pues, como afirman algu-
nos autores, “admitir lo contrario, seria negar la exis-
tencia del sentido del olfato en el ser humano”. Asf,
Maria Luisa Llobregat manifiesta que “no resulta (...)
descabellado 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
v mas subjetivo, resulta mas dificil Hegar a través de
este signo al consumidor y probar el riesgo de confu-
sion, cuando éste se produzca, con otros olores seme-
jantes” . Es mas, los defensores de esta posicién han
Hegado a afirmar gque la publicidad puede contribuir
a dar distintividad a las fragancias, ya que los olores
pueden ser descritos mediante la publicidad de tal
manera que el consumidor llegue a identificar la
descripaidn de un olor mediante el olor particular con
el que se pretende distinguir el producto.

Presumen los seguidores de esa posicion, sobre la que
es dificil tomar partido, que si se incrementara el
empleo de fragancias en el mercado, los consumidores
podrian adquirir una mayor capacidad para distinguir
unas de otras ¢ identiticar por esa via productos y
servicios, ya que la capacidad distintiva de tos sentidos

varia fuertemente dependiendo de los estimulos a los
que esta sometido el sujeto habitualmente™

B.1.4. Un tema adicional que se plantea en relacién
con la distintividad de las fragancias empleadas comer-
cialmente esta dado por la diferenciacion 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
odeodorizadores de ambiente, enlos que laemision de
una fragancia es el propdsito principal del producto.
Los segundos, son aquellos anadidos a un producto
cuya funcion primaria no consiste en expedir un olor,
como son por ejemplo los casos de los jabones, cham-
pus, detergentes, desodorantes, etc.”

En el caso de las fragancias que constituyen productos
en si mismos (primary scents) surge la siguiente
interrogante ;puede registrarse la fragancia de un per-
fume como marca del mismo? Dado que tratandose de
perfumes la fragancia se confunde con el producto, ;no
equivaldria a registrar el producto como signo distinti-
vo del mismo producto? Las opiniones sobre este tema
seencuentran divididas. Hay quienes defienden fa idea
que el periume es, a la vez, el producto y el signo del
producto’ ", sin encontrar en ello problema alguno,
mientras que otros creen que una fragancia no puede
registrarse como marca para un perfume, sino solo en
relacion con productos que no tengan por finalidad
principal emitir un olor y respecto de los cuales podria
operar como una indicacion de la procedencia empre-
sarial ™ . Algunos opinan incluso que la iragancia de un
perfume serfa un signo o caracteristica cle un producto
que no tiene suficiente fuerza distintiva Y requicre del
apoyo de otro signo para ser distintivo™

“With product scents onlv cerlain scents are appropriale for certain products and since customer preference is for scented products it appears that
depletion could occur and cltectively drive competitors trom the market. The range of fragrances available for primary scents is limited by the
requirement of a pleasant scent and it is a mood point how many genuinely new types of fragrance could be found which did nor overlap existing
ones, Thus irsimilar scents are monopolized only the mark owner could produce variations on a theme”. ELIAS, Bettina: “ Do scents sighify source?
Arrarguiment against trademark protection for iragrances”, TMR volumen 82, 1992, citado por BURTON, Helen. Op. cit. p. 381,

Aungue basada en el Derecho de Autor y el Derecho de la Competencia Desleal, a la resolucion del Tribunal de Comercio de Paris en el
caso S.AL Thierry Mugler Parfums contra S.A. G.LB. Molinard (24 de setiembre de 1999) se e ha hecho una eritica en este sentido, pues
el citado tribunal habria protegido no una forma olfativa particular, sino una tendencia en perfumeria, es decir, un género (parfums a odeur
gourmande el sucrée avec un coté «caramel”], confundiendo asi originalidad con novedad. CALVO, Jean. “La proteccion des parfums
par le droit d auteur”. En: Petites attiches, 3 de marzo de 2000, 45.p. 15y 16.

LLOBREGAT, Maria Luisa. Op. cit. p. 97 - 98.

Asi, se afirma que los esquimales pueden distinguir hasta 40 matices de blanco vy que los nativos de la selva pueden distinguir muchos matices

de verde y marron, ademas de sonidos dificiimente perceptibles o distinguibles para un habitante de la ciudad.

" BURTON, Helen, Op. cit. p. 379.

Bréese opina que ¢l olor, en el sentido de «forma olfativas, es él mismo la sustancia det producto, y conslituye asimismo fa “signatura” de
ese producto, fa cual permite distinguirlo de todos jos otros perfumes. “Ella (fa fragancia) cumple principalmente (notamment) fa funcion
de «distinguirs un pcrmmc de entre Jos perfumes explotados por las empresas competidoras”. BREESE, Pierre. Op. cit, p. 51.

OMPE Op. cite, p. 220 Comparle esta opinion también Debrett Lyons. “Sounds, Sm(‘//s and Signs”, p. 540. Comments: [1994] 12 EIPR. Maria
Luisa Llobregat <)|nn ven forma similar. Esta autora considera que fos perfumes “podrian ser registrados no en si mismos <ino en relacion
con determinados productos”. LLOBREGAT, Maria Luisa. Op. cit, p. 102

Lee Curtis manifiosta para el caso de Gran Bretana lo siguiente: “Given the apparent lack of successiul applications to register the smells of
pertumes (Chanel has been unsuccesstul in registering the smell o1 Chanel 5), it would appear that smells can only be registered when the
use of the smiell s so out of context to the goods upon which it is used, it does not need the crutch ot other distinguishing signs. (... This
implics that the smell of @ pertume can only be considered a limping trade mark and consequently incapable of being registered”. Curtis,
Lee. Distincthy pecutiar” En: Managing Intellectual Property, febrero 1999, p. 32,
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B. 2. Representacion Grafica

Ahora bien, respecto del segundo requisito que debe
cumplirun olor para poder ser registrado como marca
en la Comunidad Andina, esto es, ser susceptible de
representacion grafica, se debe senalar que aquél no
viene impuesto por la propia naturaleza de los signos,
en el sentido de que solo tengan aptitud para ser
marcas los que sean susceptibles de representacion
grafica, sino que obedece mas bien a las exigencias de
las oficinas de marcas; se estq, pues, mds ante un
problema de indole material, que ante una cuestion
substancial .

Cabe recordar que en los sistemas de marcas en los
gue el derecho sobre el signo surge a partir de su
registro, la exigencia de su representacion grafica
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
graficamente para acreditar su fecha de presentacion
y publicitar su contenido frente a terceros .

Si bien la Decisién 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
superar las dificultades practicas que presentan las
marcas olfativas en el cumplimiento del requisito de
representacion grafica”” . Anteel silencio de la norma-
tiva comunitaria sobre este aspecto se tendra pues que
recurrir a las métodos que se han ido acogiendo en
otros paises, los cuales son en su mayoria altamente

complejos, por lo que existen dudas sobre su idonei-
dad para representar en forma clara laidentidad de un
olor o fragancia, conforme veremos en seguida.

Sin duda, el primer y mas sencillo método consiste en
describir el olor que se pretende registrar como marca
y cumplir asi con el requisito de la representacion
gréfica”8 . Sin embargo, este método, en principio, se
encontraria limitado “a aquellos olores inequivocos
que todo el mundo reconoce por experiencia de
forma inmediata”. Ello porque no todos los olores son
susceptibles de ser descritos de formatal que sefacilite
informacion lo suficientemente inequivoca como para
que las personas que la lean tengan una idea inmedia-
ta y clara del olor que constituye la marca” .

Frente a este tema de la descripcion de los olores, es
dificil sustraerse de imaginar una controversia en la
que los abogados de las partes presenten a los jueces
alegaciones con alguna similitud al siguiente pdrrafo
extraido de la ya citada novela de Suskind: “Esta
fragancia tenia frescura, pero “no la frescura de las
limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o “la
canela o {a menta o los abedules o el alcanfor o las
agujas de pino, “no la de la Hluvia de mayo o el viento
helado o el aguadel manantial... “y era alavez cdlida,
pero no como la bergamota, el ciprés o el “almizcle,
no como el jazmin o el narciso, no como el palo de
rosa o el “lirio... Esta fragancia era una de dos cosas,
lo ligero y lo pesado; no, “no una mezcla, sino una
unidad y ademas sutil y débil y sélido y “denso al
mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornaso-
lada... “pero tampoco como la seda, sino como la

T OTFRO LASTRES, José Manuel: Op cit. p. 206. Helen Burton también opina lo mismo sobre la representacion grafica: “graphical
representation is purely a technical requirement for registration purposes”; pero es menos optimista en la posibilidades distintivas de una
fragancia que Olero Lastres. BURTON, Helen: Op cit. p. 380, [1995] 8 EIPR.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “Tralado de Derecho de Marcas” (en prensa).

Por cjemplo, podria exigirse la presentacion de un soporte material (como por ejemplo tarjetas impregnadas u otro medio solido) que permita
representar ¢l olor de manera adecuada y que posibilite determinar clara e inequivocamente en qué consiste tal signo. Sin perjuicio de lo
expuesto debe indicarse que tales alternativas también presentan ciertos inconvenientes (costos, deterioro por el almacenaje, etc.) OMPL
Op. cit. p. 23,
" Respecto de esta alternativa cabe citar el primer registro de una marca oliativa en Estaclos Unidos (caso Inre Clarke, 17 USPQ 2D 1238 A
1240 - 19 de setiembre de 1990, En esa oportunidad se concedio la marca olfativa “Fragancia fresca floral gue recuerda a fas flores de
plumeria” para distinguir hilos para costura y bordado. Segiin Maria Luisa Llobregat, en el fallo In re Clarke “se ha pucsto de relieve la
posibilidad de describir una marca offativa”. LLOBREGAT, Maria Luisa: Op. cit,, p. 114. Sin embargo, cabe poner de relieve yue segiin
Eric Gippini esa decision no presté atencion al hecho de que como Clarke era el anico fabricante que periumaba sus hilos de costura, no
exislia riesgo de confusion, pero que ello podia cambiar dramaticamente si existieran otros fabricantes de hilos de costura perfumados pues
entonces el consumidor podria tener dificultades para distinguir entre dos hilos idénticos exclusivamente por sus distintas fragancias. Op.
cilp. 161y 162,
Enrelacion con este lema a continuacion se transcribe parte de la Resolucion de fa Segunda Sala de Recurso del 11 de febrero de 1999 dictada
en el caso de la marca comunitaria “olor a hierba recién corlada” para distinguir pelotas de tenis:
“Apartado 12: Por consiguiente, se plantea [a cuestion de determinar si esta descripcion facilita informacion lo suficientemente ¢lara como
para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequivoca de lo que constituye fa marca cuando se utiliza en relacion con
pelota de tenis.
Apartado 14: Elolor a hierba recién cortada es un ofor inequivoco gue todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para
muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de
deporte u otras experiencias agradables.
Apartado 15: La Sala admite que la descripcion de la marca oliativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta
al requisito de la representacion grafica contemplado en el articulo 4 del RMC”.
Resolucion citada por FERNANDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado de Derecho ...".
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leche dulce en la que se “deshace la galleta... o cual
no era posible , por mas que se quisiera: “jseda vy
leche! Una fragancia incomprensible, indescriptible,
imposible “de clasificar; de hecho, su existencia era
imposible. Y no obstante, “ahi estaba, 2n toda su
magnifica rotundidad.”” jYa veremos como haran
los senores jueces para decidir, cuando en la pasién
dellitigio se presenten por nuestros colegas parecidas
descripciones en defensa de los intereses de sus
clientes!.

Pasando a métodos cientificos mds complejos para
caracterizar fragancias, en la actualidad se puede
hacer referencia a la cromatografia de gases (gas
chromatography) o cromatografia en fase gaseosa
{chromatography en phase gazeuse)m; a la
cromatografia liquida de alto rendimiento (high-
pertormance liquid chromatograph y)“ ;alametrologia
sensorial (captadores de olores” Illamados también
“olfato artificial”, “analisis sensorial artificial” o “nariz
electronica”™ ); alaevaluacién sensorial, queemplea
“listas estandarizadas de términos (standardizing lists
of terms) para caracterizar las percepciones sensoria-
les”™", entre otros.

Estos métodos han sido aplicados en los primeros
registros realizados en Francia e Inglaterra. Asi, algu-

nos estiman que las técnicas recientes de metrologia
y analisis sensoriales podrian ser una respuesta pro-
metedora a las reticencias de la Doctrina, fundadas en
lafalta de herramientas objetivas de apreciacion de la
semejanza entre dos fragancias .

C) Nuevos retos planteados por la Decisién 486

No cabe duda que el reconocimiento que realiza la
Decision 486 a las marcas olfativas obligara a las
oficinas encargadas del registro de marcas a determi-
nar tres aspectos fundamentales para fa proteccion de
estos signos: en primer término, si un olor puede ser
distintivo de manera originaria o si sélo se podra
registrar cuando se demuestre que ha adquirido esta
cualidad; en segundo lugar, de qué forma se debe
representar graficamente el olor para ser registrado; y,
por Gltimo, si el riesgo de confusion se determinara
sobre la comparacion de las representaciones grificas
de olores o si sera 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-
sentacion grafica las oficinas de marcas adoptaran un
criterio aparentemente abierto, en el sentido que poco
importa el método utilizado siempre que la represen-

" Lyons, Debrett. Op. cit, p. 540.; Llobregat, Maria Luisa. Op. cit., p. 103. Breese piensa que este andlisis permite

" Suskind, P, Op. cit, p. 42,

Este método -empleado para las marcas presentadas por Lancome- permite establecer cromatogramas, los cuales permiten determinar los
componentes quimicos conslitutivos de un perfume, asi como su proporcion. La informacion se presenta bajo la forma de un grafico de
registro que muestra muy grandes amplitudes llamadas convencionalmente picos. Si la materia analizada no ¢s muy compleja, el nmero
de picos es igual al nimero de sus componentes. Le Pen, Jean-Jacques. “Le nez Slectronique. Un exemple d'application d'une technologic
nouvelle b un secteuar traditionnel: la partumerie” en: Expertises, mayo de 1998, p. 560.

Estos métodos de separacion proveen una informacion cualitativa y cuantitativamente buena acerca de mixturas complejas, en cada caso
el cromatograma resultante puede representar en un grafico la cantidad de un compuesto en funcién al tiempo necesario para su separacion.
Eltiempo que tarda cada compuesto en emerger es caracteristico de dicho compuesto y el area bajo el nivel maximo es proporcional a su
cantidad. Lyons, Debrett. Op. cit., p. 541; Llobregat, Maria Luisa, Op. cil. p. 103; Le Pen, Jean-Jacques, Op. cit. p. 560; Breese, Pierre. Op.
Cil, p. 53,

" Breese, Pierre. “Llapport de la métrologie ot de 'analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur”, en Dalloz Affaires, N 111, 2 de
abril de 1998, p. 560.

Este tipo de aparato “utitiza la combinacion de un conjunto de captadores de gas, s decir, de tipos psicoquimicos, que combina con conceptos
de inteligencia antificial, permitiendo asi comparar la intensidad y las cualidades de () una fragancia”. Los captadores pueden ser 6, 126 18,
escogidos entre un cierto ndmero de captadores existentes, a fin de responder a una amplia gama de compuestos volatiles olorosos (..)". Le Pen,
Jean-facques, Op. cit, p. 560.

“Los equipos de metrologia neurosensoriales ponen en accion captadores sensibles al mensaje olfativo que emana de la fuente odorante, y no
ala composicion de la mencionada fuente”, Breese, Pierre, “L'apport de la métrologie...”, p. 561.

“proveer al magistrado de
resultacdos objetivos que le permitiran apreciar el grado de semejanza entre una creacion original y un producto supuestamente falsificado

L7 Breese, Pierre, “Llapport de la métrologie...”, p. 561.

" BREESE, Pierre. “L apport de la métrologie ..., p. 561, El tema, sin embargo, es complejo. L. Mansani senala que “utilizando téenicas

extremacdamente sofisticadas y costosas (y ain experimentales), los métodos a los cuales se ha hecho apenas referencia no parecen sin
embargo estar ain en grado de conducir a resultados plenamente creibles, sobre todo en relacion con fragancias complejas generadas de
ana multiphicidad de diversos componentes. Y una confirmacion viene dada por el hecho que en la industria de las esencias, métodos
similares no son utilizados, al menos exclusivamente, para dar una descripcion de las fragancias atiles para su catalogacion y
comercializacion, recurriendo envez a clasificaciones basadas esencialmente en descripciones verbales de las caracteristicas de la fragancia,
operando comportamientos similares con un ndamero mas o menos amplio de olores esenciales o tipicos. No se puede desdenar que una
descripcion extremadamente detallada de los componentes de un perfume (que derivaria de la alegacion de la “linca” obtenida con métodos
cromolograficos) podria volverse en contra del registrante, en el sentido de timitar la ttela a la fragancia especifica objeto de la descripeion,
de manera que una fragancia similar pero que dé lugar a una “linea” diversa podria resultar fuera del dmbito de proteccion acordado en el
registro. Micntras una simple descripeion verbal de las caracteristicas fundamentales del perfume podria atribuir una tutela mas amplia, que
abarque todo los perfumes cuyas caracteristicas sean similares a aquellas resultantes de aquelia descripcion.” (fa traduccion es nuestra).
MANSANIL, L. “Marchi olfattivi®. En: Rivista di Diritto Industriale, 1996, p. 266 y 267.
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tacion gréfica pueda ser asociada de manera inequi-
voca al olor solicitado como marca — de modo que
aquélla permita a terceros conocer el signo que se
desea proteger(‘/ -, tal vez s6lo se permitiria el registro
de olores que pueden ser descritos, ya que los resul-
tados de los otros métodos de representacién proba-
blemente no serian inteligibles para la mayoria de
competidores y consumidores, e incluso quizas para
fos mismos funcionarios.

D) Algunos obstaculos registrales: breve recuento

Resulta preciso recordar que hay posiciones en la
Doctrina que insisten en el caracter grave de los
obstaculos para el registro y generalizacion de las
marcas olfativas.

El primero, como ya se vio, es el de su caracter
distintivo, porque el solicitante tal vez tendria que
demostrar, en ello estd la dificultad primera, que el
aroma de su producto actéia como signo distintivoy no
como un elemento caracteristico mas o menos agra-
dable o deseado por el consumidor. Para su protec-
cion posterior probablemente debera acreditar, ade-
mas, que ha efectuado, por ejemplo, inversiones
publicitarias significativas para estimular la asocia-
ciénentrefragancia y producto. De otro lado, no cabe
duda que puede hablarse de cierta funcionalidad en
algunos aromas, en especial aquellos que el consumi-
dorhallegado a asociar con determinada categoria de
productos, razén por la que otorgar su registro y, en
consecuencia, un derecho exclusivo a un fabricante,
supondria una barrera injusta a sus competidores: se
trata de aromas que, pudiera decirse, se han conver-
tido en “genéricos”™ .

El segundo obstaculo podria 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, solo algunas de ellas parecen ade-
cuadas para determinadas categorias de productosw ,
lo que haria inconveniente su otorgamiento como
marca desde el punto de vista competitivo.

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

Un cuarto obstaculo es que, a la fecha, es muy dificil
parala mayoria de los compradores distinguir los finos
matices de dos fragancias similares”™ , mas adn cuan-
do no se encuentran al momento de tomar sus decisio-
nes en los asépticos y modernos centros comerciales,
con aire acondicionado y pisos ceramicos 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 obstaculo lo encontramos en
la dificultad de ejercer la tutela del signo adecuada-
mente, sea por su propia naturaleza o por laya citada
dificultad de que el publico y los jueces aprecien el
caracter distintivo. En este sentido, no cabe duda que
para los jueces sera tarea bastante compleja decidir
cuando se ha cometido una infraccién marcariaen 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 vya se indicd 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 comunicacion humana, ni el aroma es el recurso
mas frecuente empleado por los comerciantes para
distinguir sus productos; de ahila necesidad de aproxi-
marse con prudencia a la aceptacion generalizada de
marcas olfativas '~

E) La proteccion bajo el Derecho de Autor

Antes de concluir este apartado deseamos hacer una
breve mencién de la aplicacion del Derecho de Autor

Breese sostiene que “la solicitud de registro (dépot) de la marca 97698179 de un gran creador de perfumes redne estas condiciones, puesto

que incluye una representacion grafica realizada segtn un protocolo usual, cuyos datos son accesibles publicamente desde un organismo
independicnte |Interdeposit]. Esta representacion grafica comprende igualmente un conjunto de descriptores comprensible para un pablico
informado (avisé), como una partitura musical lo es por el pablico que ha practicado un minimo de soifeo. En fin, para ¢l pablico menos
informado, la marca publicada prevé la puesta a disposicion de una muestra de la forma olfativa registrada (déposée)”. {La traduccion ¢s

©GIPPING, FLE: Op. cit. p. 165

MANSANI, L.: Op. cit. p. 273y 274.

nuestra). BREESE, Pierre. “Vers une proteccion judiciare accrue ...”. p. 53.

Asi un aroma de chocolate o platano, dice Gippini, no serd adecuado para un detergente de ropa. Ibid.
La literatura juridica gue ha tratado este tema es practicamente unanime sobre estas dificultades. Cfr. BURTON, H.: Op cit. p. 380 a 383;

GIPPINIF., E.: Op. cit. p. 160 y ss. Por su parte, McCarthy sefiala que ta generalizacion y comprobada expansion de las marcas olfativas

ha sido criticada y que ha dado lugar a la especulacion gue las proximas marcas a ser incluidas por las fegislaciones serdn las gustativas.

MCCARTHY, J.T.: Op. cit. 7.105.
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a la proteccion de las fragancias.”® En efecto, la idea
de que “fa composicion de un perfume constituye un
trabajo artistico, en el cual el compositor aporta su
personalidad y su sensibilidad””” ha ido ganando
terreno en el ambito de la Doctrlna y ya empieza a
hacerlo en el de los tribunales” . En efecto, los defen-
sores de esta tesis sefalan que no existen razones
suficientes para excluir de la aplicacion del Derecho
de Autor a las creaciones olfativas””, “menos adin en
la medida en que el Derecho de Autor se aplica
expresamente a obras del ingenio humano que, en
ciertos casos, son igual de dificiles de caracterizar, y
paralas 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
notacion musical tradicional ™

Al respecto, es preciso recordar que las legislaciones
en materia de Derechos de Autor no suelen hacer
mencion expresa al tipo o clase de obra para que ésta
reciba proteccion, lo que en principio no tendria
porque excluir a las obras perceptibles por el olfato o
el gusto’ " . Por tanto, “si una creacion olfativa puede
ser considerada como obra del ingenio humano
nadase oponeala aplicaciondel Derecho de Autor”"

Ahora bien, fas mayores dificultades para que las
fragancias obtengan proteccién se encuentran en el

terrenodela apreciacion de lafalsificacién. Setrata de
un drea en la que no existen aun opiniones o decisio-
nes Jurlsprudenaales _seguras; asi, por ejemplo, un
sector de la Doctrina” distingue “entre la falsifica-
cion, que constituye un delito, y el plagio, que es
momlmente condenable pero juridicamente irrepro-
chable”” agreg,ando que en el campo de la perfume-
ria se puede distinguir entre aquellos perfumes falsifi-
cados, que son ‘copias piratas’ indignas de un creador
o de una casa de perfumeria seria, que deberian ser
calificados de falsificacion en el sentido juridico e
“imitaciones que presentan una fuerte proximidad
olfativa, pero que han sido objeto de un verdadero
trabajo de creacién por parte del compositor que se ha
inspirado en un perfume anterior””"

La aplicacion de los métodos de analisis y compara-
cién de fragancias antes descritos “deberia permitir
dar un gran paso hacia la proteccién de las creaciones
olfativas, y mas generalmente de las creaoone% senso-
riales, por la via del Derecho de Autor”, lo cual
conllevaria sin duda a un reconocimiento mas fuerte
del valor de la creaciéon y en consecuencia a un
estimulo para los creadores en materia de perfume-
ria”’ . Si esta linea de pensamiento adquiriera mayor
aceptacionen el futuro, no cabe duda que ello influira
en el reconocimiento, generalizacion y eficacia de la
marca olfativa bajo la Propiedad Industrial.

“Parece inevilable que enlos anos venideros la cracion olfativa serd reconocida como un derecho de propiedad intelectual”.

BREESE, Pierre.

“Vers une proleccion judiciare accrue ...". p. 53.

" De acuerdo a Pierre Breese, serfa un grave error afirmar que la creacion de un perfume es un trabajo guiado Gnicamente por cuestiones

téenicas, coincidiendo con aquellos gue sostienen que “el compositor de periumes realiza sus composiciones gracias a su oficio y a su sentido
attistico que le permiten comunicar su concepcion de la belleza, por la mediacion del perfume al cual él habré impreso su personalidad.”
L'intimite de partum, Odile Moreno, René Burton, Edmon Roudnistska, De. Oliver Pérrin {prefacio de Andra Chastel), citado por BREESE,
Picrre, en “L'apport de la métrologie ... p. 559.

El Tribunal de Comercio de Paris en su sentencia del veinticuatro de setiembre de 1999, en el proceso seguido entre S.A. Thierry Mugler
Parfums contra S.A. G.L.B. Molinard, consider6 “que la creacion de nuevos perfumes es el resultado de una verdadera investigacion artistica,
frecuentemente larga, por creadores especializados, que se trata entonces innegablemente de una obra del ingenio humano.”

Asi, ¢l Tribunal de Comercio de Paris en la sentencia referida ut supra seialo que “... ¢l hecho que la impresion producida por una forma
oliativa sea fugaz y que su percepcion sea diferenie segiin fas personas no es un obstaculo, pues la masica también es fugaz, y todas las
percepciones sensoriales dependen mds o menos de la persona que percibe.”

" Esinteresante reparar en el hecho de que en ef campo musical este tema tampoco se encuentra libre de dificultades: “la caracterizacion de una

obra musical no es siempre objetiva y univoca, y puede presentar las mismas dificultades que la transcripcion de una obra sensorial. Tomemaos
el ejemplo de ciertas obras contemporancas dodecaionicas o de masica serial: las transcripciones habituales bajo la forma de partitura no se
han adaptado, y los autores han construido sus propias reglas de transcripcion de sus obras. Esas reglas de transcripcion estan lejos de ser
universales y legibles por los terceros, sin gue por ello sea negada a esas composiciones la calidad de obra del ingenio. A nadie se le ocurriria
negar la calidad del autor de una obra del ingenio humano a artistas como Pierre Boulez, Lannis Xenakis o Udo Zimmerman, cuyas creaciones
no pueden, sin embargo, ser objeto de una transcripcion bajo las representaciones habituales, como las partituras. Por otro lado, la transcripcion
hajo la forma de grabacion sonora de una ejecucion de sus obras presenta las mismas imperfecciones que la transcripcion de una fragancia con
la ayuda de [los] métodos [que se emplean]. BREESE, Pierre, en “L'apport de la métrologie ...”, Op. cit., p. 558 = 559.

En cfecto, las enumeraciones contenidas en las normas sobre derechos de autor son sélo indicativas y no taxatias. Asi, por cjemplo, la
enumeracion del articulo 4 de la Decision 351 = Régimen comin sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos — es antecedida por la
expresion “...entre otras, las siguientes..”, con lo cual se entiende que creaciones del ingenio humano distintas a las ahf indicadas tambicn
pueden ser consideradas como obras protegibles.

BREESE, Picrre, en “L'apport de la métrologic ..". Op. cit. p. 559.

PLAISANT, R. “Les droit des auters”, citado por BREESE, Pierre. En: “L’apport de la métrologic ...”. Op., cit. p. 560.

“El plagiario retoma solamente la sustancia de una obra dandole un giro personal. No reproduce la obra original y no se contenta con

copiarla.” , Ibid., p. 560,

bid, p. 560.

thid, p. 501,

" Un tlema importante en este nuevo contexto es el de fa titularidad de las creaciones olfativas. Las relaciones entre los creadores asalariados

o independientes, empresa de perfumeria y marcas deberan encontrar acuerdos en este punto.
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V. LAS MARCAS AUDITIVAS
A) Generalidades

A diferencia de lo que ocurre con las marcas olfativas,
practicamente no existe discusion en la Doctrina
respectode la capac:dad de los sonidos para distinguir
productos y servicios” . A la indudable capacidad
evocativa de que estan dotados los sonidos, se suma
el extraordinario desarrollo moderno de las comuni-
caciones que hacen posible su reproduccién a distan-
cia; ello hace que las empresas los usen Trecuente-
mente para distinguir sus productos y servicios " Asi,
esunarealidad innegable y comprobable que muchas
veces nos encontramos frente a melodias, jingles o
simples sonidos que, inconscientemente, nuestras
mentes asocian con algin producto o servicio en
parllcular Estamos pues frente a verdaderas mar-
cas”" . No obstante ello, en ciertos paises’ su registro
ain no es posible ya que la legislacion exige que la
marca esté constituida por un signo “visible” o
“visualmente perceptible”.

B) Requisitos para el registro

Conforme ya se indicé anteriormente, a raiz de la
puestaenvigenciadela Decision 311 en diciembre de
1991, la Comunidad Andina abri6 la posibilidad de
registrar sonidos como marcas, pues se eliminé la
exigencia de visibilidad. Las Decisiones posteriores
siguieron la misma linea y actualmente la Decision
486 senala ya en forma expresa que los sonidos
pueden constituir marcas

Ahora bien, dado que la norma andina exige como
requisito que los signos que pretendan ser registrados
como marcasean, ademds de distintivos, susceptibles de

representacion grafica, la Comunidad Andina se adscri-
be a la denominada “proteccién indirecta o marca
sonora por conversion”, que implica la conversion del
signo sonoro en un signo distinto a efectos que sea
registrado, en contraposicion de la proteccion directa o
marca sonora pura, que consiste en utilizary reglstrar el
sonido mismo, es decir, sin representacion grafica’”

Cuando se trata de pasajes musicales (compuestos y
ejecutados de acuerdo a los patrones de afinacion
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,
tratandose de ruidos o de musica que no es compuesta
y/o ejecutada de acuerdo a los patrones de afinacion
occidentales (como por ejemplo ciertas corrientes de
musica contemporanea o ciertos tipos de musica de
pueblos no occidentales), el pentagrama ya no es de
utilidad.

C) La primera marca sonora registrada en el Pert

Al respecto, consideramos de interés hacer mencion
al caso de la primera marca sonora o auditiva registra-
daenel Perd” : Una conocida empresa fabricante de
helados y golosinas en general — D’Onofrio - solicito
para la clase 30 de la Clasificacion de Niza” el
registro” como marca del sonido de un cornetin con
el cual caracteristicamente se ofrecian los productos
de esa empresa. Al efectuar el examen de registrabili-
dad, la Oficina de Signos Distintivos determiné que si
bien el signo solicitado cumplia con los requisitos de
perceptibilidady aptitud distintiva, no reunia el requi-
sito de representacién grafica por lo cual el registro no
podia ser concedido, siendo denegada la solicitud
presentada.

Dice la autorizada palabra del nortcamericano ). Thomas McCarthy: “There is no reason why a mark must be a visually perceptible symbol.
While a relative varity in the world of marks, a sound is indeed capable of being a trademark or service mark”. Indica también que el
Trademark Board considera que las marcas auditivas caen dentro de las categorias de inherentemente distintivas o no, no teniendo en cl
primer caso que probar que han adquirido “secondary meaning”, 1o que si ocurre con las segundas (ver pie de pagina 9). McCarthy, §.T.
Op. cit, N 7.104. En sentido distinto opinan los franceses Chavanne y Bust, quienes se manifiestan en contra del registro de estas marcas,
agregando gue no es posible percibir a las marcas auditivas en forma objetiva, por to que, al igual que las marcas olfativas y gustativas, sélo
pucden eventualmente protegerse a través de la Disciplina de la Competencia Desleal. Vid. CHAVANNE, A., y BUST, J.]. Op. cit. p. 505.
El italiano Vito Mangini dice, por su parte, que no existe en el plano de los principios obstaculos serios para aceptar ¢l registro de marcas
“sonoras o musicales” y que, en todo caso, la dificultades podrian ser solo de naturaleza técnica. MANGINI, V: Op. cit. p. 161.
" MANGINI, V: Op. cit. p. 161.
Tradicionalmente, las legislaciones las protegieron tnicamente a través de los Derechos de Autor o de la Disciplina de la Competencia
Desleal, 1o que por cierto también puede ser hecho ahora. Ello también esta reconocido en la Doctrina desde hace mucho tiempo. Como
cjemplo, podemos citar a Tullio Ascarelli, “Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales”, Barcelona, 1970, p. 400.
© Como por ejemplo Brasil, Chile y México.
" Decision 486, articulo 134: ¢} Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) ¢ os sonidos y los olores.
PARRA, Carlos Alberto: “LaMarca sonora”. Revista Colombiana para la Propiedad Industrial, 4, aino 1995. Santa Fe de Bogotd, Colombia. p. 143,
La lfamada afinacion temperada.

Hasta la techa, en el Perti se ha concedido el registro de 8 marcas auditivas.
" Esta clase comprende especialmente productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, asi como los
coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, tales como helados comestibles, confiteria, chocolates, galletas, caramelos.
Solicitud de fecha 17 de encro 1997, expediente 9730319.
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Larepresentacion grafica proporcionada por la solici-
tante fue un pentagrama, pero la Oficina considerd
que “el sonido de la corneta no es susceptible de ser
representado visualmente a través de un pentagrama,
ya que esta representacion es utilizada para sonidos
melddicos organizados en escalas pero no para rui-
dos”. Asimismo, la Oficina indicé que la notacion
musical proporcionada por la solicitante era un acer-
camiento o “una aproximacion a los ruidos emanados
del cornetin” a través notas musicales, pero que “no
constituyen de ninguna manera una representacion
exacta del sonido solicitado a registro””" . En via de
reconsideracion, la solicitante adjunté nueva prueba
instrumental consistente en la representacion del so-
nido del cornetin a través de tres graficos, dominio del
tiempo, espectro de frecuencia promedio y grafico
tridimensional, elaborados por el Laboratorio de Acus-
tica de la Pontificia Universidad Catélica del Peru.
Finalmente, la Oficina concedié el registro ya que
estimod que este andlisis espectral constituia una repre-
sentacion adecuada del sonido de corneta solicitado
COMO marca.

Este ejemplo permite apreciar no sélo cuan importan-
te es elegir el medio adecuado al momento de repre-
sentar graficamente una marca auditiva, sino también
las posibles limitaciones o dificultades que podrian
presentarse para obtener el registro de sonidos que no
sean pasajes musicales, como por ejemplo el rugido
de un ledn, el sonido de un vidrio rompiéndose o el
llanto de un nino. Conforme se vuelvan mas frecuen-
tes las solicitudes de marcas auditivas” se podra
apreciar la evolucion de los criterios y parametros que
irdan aplicando las oficinas de marcas de los paises
andinos.

En lo que respecta al tema especifico del registro de
5ignos sonoros que no puedan expresarse o traducirse
en notas musicales, o en alguna forma grafica que
permita definir la marca, resulta interesante la solu-
cion que ha aplicado la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos, esto es, solicitar grabaciones
del ruido que se pretenda registrar, complementadas
con una descripcion o explicacion escrita del mis-
mo . Asimismo, es ilustrativo mencionar que en
Alemania, el Reglamento de la Ley de Marcas sefnala
que, tratdndose de signos sonoros que no puedan ser

representados mediante notas musicales, el solicitan-
te debera aportar un sonograma acompanado de una
version sonora de la marca solicitada contenida en un
cassette o disco compacto. De existir diferencias entre
la representacion grafica y la representacion sonora
de la marca, se tomard en consideracién tnicamente
la version correspondiente a la representacion gréfica
de aquélla™ .

Si bien las marcas auditivas constituyen una realidad
cada vez mas cercana y palpable en el mercado, no
s6lo por el interés que vienen despertando paulatina-
mente en los empresarios sino también porque, en
contraposicion de las marcas olfativas, presentan
menos inconvenientes practicos para su registro, no se
puede dejar de admitir que adn quedan muchos temas
pordefiniry que la practica futura sera enriquecedora,
particularmente en lo referido a los criterios que
deberdn aplicarse para determinar la similitud en
grado de confusion entre dos signos sonoros.

D) La proteccion bajo el Derecho de Autor

Como sabemos, las melodias y otros sonidos pueden
también ser objeto de proteccion por el Derecho de
Autor, especificamente cuando nos encontramos frente
a aquellas que pueden considerarse obras artisticas.
Sobre el particular, Bertone y Cabanellas sefiatan que
“si bien la proteccion de las marcas se dirige a tutelar
su caracter distintivo mientras la tutela de la propie-
dad intelectual tiende a evitar la reproduccién no
autorizada de las obras cientificas literarias o artisti-
cas, permitiendo a su autor apropiarse de los benefi-
cios derivados de tales obras, existe un campo de
interaccion y conflicto entre ambos juegos de normas.
En efecto, las marcas son signos de distintos tipos, que
como tales pueden resultar de una labor intelectual
tutelable mediante derechos autorales. Debe enton-
ces determinarse la solucién a darse cuando conflu-
yen derechos de los dos tipos analizados "

En este sentido, en ocasiones se plantea la disyuntiva
al titular o autor de determinar a cual de los sistemas
de proteccion debe acogerse cuando es factible que
sobre un mismo sonido o melodia concurren dere-
chos marcarios y de autor. Al respecto vale recordar
que los Derechos de Autor son cronolégicamente los

' Resolucion 011864-97-INDECOPI/OSD del 11 de setiembre de 1997,

" Encel caso del Pert, hasta la fecha se han registrado 8 marcas sonoras (salvo el caso al que se ha hecho mencion, las 7 restantes constieron
en melodiash. Enlo que respecta a los otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, tenemos entendido gue a la fecha en el Ecuador
va han sido concedidas 2 marcas auditivas y que en Venezuela y Colombia existen en tramite 17 solicitudes y 1 solicitud, respectivamente.

" Registro como marca del ruido de un motor de motocicleta solicitado por la empresa Harley-Davidson. Kawasaki Motors Corp. USA v. H-

D Michigan Inc., TTAB, 98,828, 17 de marzo de 1997. OMPL: Op. cit. p. 16.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos: Op cit.

" BERTONE y CARANELLAS, “Derechos de Marcas”, Tomo |, Buenos Aires, 1989. p. 232.
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primeros en surgir debido a que las obras musicales
y melodias son indudablemente creaciones artisti-
cas, mientras que la Propiedad Industrial sobre un
signo sonoro nace a partir de su registro ante la
autoridad competente o de su uso como marca en el
comercio, dependiendo de la opcion legislativa
adoptada.

Ahora bien, cabe resaltar que no todo signo sonoro
pasible de ser registrado como marca puede a su vez
ser considerado como una obra musical protegible
por las 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
artistica. En consecuencia, la “doble proteccion” se
presentard solo respecto de aquellos sonidos que
siendo originales y producto del ingenio humano,
como las canciones o las melodias, pero no sobre
ruidos - un cristal rompiéndose o el encendido de un
motor — o sonidos de la naturaleza - el rugido de un
leon 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 laregistrabifidad de los signos anteriormente
tratados, creemos que resultara de interés apreciar en
qué medida les pueden ser de aplicacién algunos
principios como el de especialidad y soluciones
marcarias tradicionales aplicables al cambio de for-
ma, con el fin de saber si se mantendran o no invaria-
bles, esto es, si seran iguales o similares a las que se
han venido aplicando a las marcas denominativas o
graficas, o si, por el contrario, la naturaleza de estas
“Nuevas” marcas genera rechazo o matices diferentes
en su aplicacion.

A) Frente al principio de especialidad

A.1. Como sabemos, los ordenamientos juridicos
otorgan a los titulares de las marcas el derecho exclu-
sivo a utilizarlas, con el objeto de que puedan asi
cumplir adecuadamente sus funciones en el seno de
una economia competitiva. Es para coadyuvar al
cumplimiento de este proposito que la mayoria de las
legislaciones han adoptado la Clasificacion de Niza
como referencia para el registro de productos y servi-
cios, conel objeto que el solicitante inscriba su marca
en una o varias clases en que estd dividida dicha
Clasificacion, quedando asi su derecho delimitado a
determinados productos y servicios, pudiendo, si lo

desea, hacer uso de la prerrogativa de solicitar el
registro en todas las clases, aunque ello sea muy poco
usual. Esa Clasificacion tiene gran importancia para el
ejercicio del ius prohibendi que viene delimitado por
el riesgo de confusion. La valoracion de este riesgo es
a veces compleja, pero en ella ocupa un lugar muy
destacado el grado de semejanza de los signos en
conflictoy la mayor o menor conexion de los produc-

tos o servicios diferenciados por los signos confronta-
48
dos

Al ser la marca un signo puesto en relacion 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 refacion con una o varias clases de
productos o servicios: regla de la especialidad de la
marca que con uno u otro nombre se reconoce en la
mayoria de los ordenamientos. La consecuencia mds
palpable de la regla de la especialidad de la marca es
que sobre un mismo signo pueden recaer dos o mas
derechos de marca auténomos (pertenecientes a dis-
tintos titulares) siempre que cada una de estas marcas
autonomas sea utilizada en relacion con una clase o
variedad diferente de productos o servicios”' . En
otras palabras, el signo solo tiene exclusividad para
designar los bienes o servicios que se han especifica-
doenlasolicitud deregistro. Y si bien cuando se tratan
de productos o servicios idénticos es relativamente
facil de decidir un conflicto, ello no ocurre en otros
casos que deben ser analizados segin cada oca-
sion'" . Sobre este extremo cabe indicar que la men-
cionada regla de especialidad es superada o, mejor
dicho, dejara de aplicarse en aquellos supuestos vin-
culados a fas marcas renombradas o notorias, materia
que excede al objeto de este articulo y que deberd ser
estudiada a la luz de la legislacion aplicable en cada
caso.

A.2 Dicho lo anterior, corresponde ahora ver como
este principio marcario de la especialidad se conecta
con las marcas de color unico, olfativas y sonoras.
Habra que decir, en primer término, que salvo dispo-
sicion en contrario —inexistente a la fecha- ¢l registro
de estas marcas se deberd hacer de acuerdo a la
Clasificacion del Niza vigente por mandato expreso
de la Decision 486 (articulo 151), esto es, no habra en
esta materia diferencia alguna con otros tipos de
marcas. Por tanto, la proteccion que obtenga el titular
estara vinculada a los articulos o servicios correspon-
dientes a la clase o clases motivo de la solicitud. Pero
si habra diferencias con el tema vinculado al riesgo de
confusion, como a continuacién veremos.

‘ ()p Cit.p. 278-279.
"BERTONE. L, y CABANELLAS, G.: Op. cit., Tomo Il p. 23.
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Si recordamos que para la obtencién del registro, la
marca de color nico debe estar delimitada o, entodo
caso, tener un previo reconocimiento de su capacidad
distintiva por parte de los consumidores, resultard de
muy dificil o casi imposible aplicacion la regla de la
especialidad cuando se trate de productos o servicios
similares o vinculados. ;C6mo, sino, poder exigir aun
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 podra suceder cuando dicha mar-
ca, paraobtener la proteccion juridica correspondien-
te ha debido antes ser usada en el mercado?. (Situa-
cién ésta dltima a la que quizas nunca se llegaria en
nuestra legislacion, pues el titular de la primera marca
de color tnico probablemente habria interpuesto una
accion 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 nuestra opinion, la dificultad en aplicar el
principio de especialidad para esos casos reside en el
caracter particular de estos signos. A diferencia de las
marcas denominativas vy figurativas o graficas, en las
cuales el empr(%sario tiene para escoger o crear una
marca una casi infinita gama de posibilidades, en las
marcas de color tnico, las sonoras o las olfativas el
potencial titular va a tener mayores dificultades para
enconlrar un signo que pueda satisfacer sus expecta-
tivas. En efecto, las caracteristicas de esos signos -las
mismas que, como hemos visto, llegan a cuestionar
suregistrabifidad- determinan que muchas veces sea
necesario un previo uso o, mejor dicho, un posicio-
namiento destacado en el mercado antes de obtener
la correspondiente proteccion registral. Sin embar-
20, las dificultades aludidas traen como consecuen-
cia -0 recompensa a dicha eleccion- una marca
dotada de una distintividad singutar, distintividad
que no es tan facil alcanzar a las marcas comunes.
Por ello, podemos afirmar que las marcas de color
anico, las sonoras y las olfativas tienen una superior
vocacion de notoriedad. Las implicancias que ro-
dean su uso, “natural originalidad”, las empuja a
tener una distintividad mayor a la usual, de ahi que
su tratamiento juridico deba acercarse al correspon-
diente a las marcas notorias.

En ese orden de ideas -al igual que para el caso de las
marcas renombradas o notorias- corresponde a estas

marcas la aplicacion débil y hasta excepcional del
principio de especialidad, liberandolas casi automa-
ticamente de su aplicacion, lo que, a su vez, no hace
mas que poner en relieve las grandes dificultades para
estudiar el riesgo de confusion. La naturaleza de estos
signos, si el razonamiento anterior es cierto, llevaria a
que el titular de estas marcas pueda recibir una
proteccion ampliada a la clase o clases en las que
inscribié su marca, con quizas algunas pocas excep-
ciones sustentadas en decisiones jurisprudenciales de
subjetividad superior a la habitual.

B) Frente al cambio de forma

B.1.Enunestudiode obligada referencia, “El cambio
de forma de la marca"m, dice su autor Manuel
Arean Lalin que se trata de un fenomeno que se
produce en el trdfico mercantil cuando un empresa-
rio decide efectuar alguna modificacién en la forma
de «u marca con el fin de que ésta desempene mejor
las funciones que le son propias. Y agrega que se
aprzcia con relativa frecuencia que las marcas expe-
rimentan, de cuando en cuando, mudanzas en su
estructura o configuracion, modernizandose o reju-
veneciéndose al paso de los afos, haciéndose mas
simplesw o mas complejas, es decir, que no siem-
pre conservan a lo largo de su existencia el mismo
forrnato. Marcas tan famosas hoy en dia como Ford,
Renault, Mercedes o Pepsi-Cola son muestra inequi-
voca de ese fendmeno. Por cierto, si bien existen
muy variadas razones para que ello ocurra, lo que
importa aqui destacares que, porejemplo, un grafico
que hace unas décadas simbolizaba fortaleza y segu-
ridad puede hoy ser sinénimo de ineficacia y
provincialismo.

Como sabemos, usos y costumbres, simpatias y aver-
siones, cambios politicos, econdmicos y culturales
repercuten sensiblemente en el comercio; a ello se
suma el fenémeno de la globalizacion y la extraordi-
naria influencia de los medios masivos de comunica-
cién enlos mas diversos ambitos de la vida cotidiana.
Todo lo cual nos recuerda que ninguna marca puede
vivir en un entorno estatico, ni existir separada de los
pensamientos, preferencias y emaociones de los con-
sumidores si desea conservar su fuerza distintiva. Por
tales razones, si el titular quiere que una marca
contintie siendo un signo vivo y operante que desate
en la mente de los consumidores representaciones en
torno al origen empresarial, calidad y, en su caso,
buena fama de los productos y servicios a los que

T Santiago de Compostela, 1985,

" Esnotable el caso de la marca -ese de la empresa Singer para distinguir maquinas de coser, Op. ¢it. p. 9y 10y figuras 41 a 45 en la parte final.
"L FERNANDEZ NOVOA, “Fundamenlos de Derecho de Marcas”. Op. ¢it. p. 23 y ss.
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103 . . .
alude ", deberd 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 cancelacion del registro por
parte de un tercero. Asi, se plantea el problema de
dilucidar en qué medida la utilizacion de una “nueva
forma de la marca” es relevante y suficiente para
acreditar el uso de la marca original.

B.2. En el panorama internacional, el Convenio de la
Unioén de Paris en sus articulos 5.C.(2) y 6 quinquies.
C.(2)indica, deun lado, que los cambios que no afecten
el cardcter distintivo de la marca tal como ha sido
registrada, no ocasionard invalidez del registro ni dis-
minuird la proteccion concedida y, de otro, que no se
podra rehusarlaproteccion porel motivo de quedifieran
de las marcas protegidas en el pais de origen solo por
elementos que no alteren su cardcter distintivo. Estas
disposiciones de naturaleza autoejecutiva, estoes, direc-
tamente aplicable por los Estados, deberd ser aPreaada
por las autoridades competentes en cada caso

En el caso de los ordenamientos europeos se sigue la
Directiva 88/104/CEE para la armonizacion de los
derechos de marcas de los Estados miembros, {a que
mantiene el referido criterio del Convenio de Paris,
estoes, los cambios de forma que se puedan introducir
enlamarcaregistradano pueden alterar ladistintividad
del signo para que el registro original mantenga su
vigencia. En los Estados Unidos, donde este tema ha
sidotratado con especial intensidad, la jurisprudencia
ha 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
juridicos, esto es, cuando se altere sustancialmente la
naturaleza del correspondiente signow

La rica jurisprudencia norteamericana, dice Arean
Lalin'® , ha determinado que el derecho del titular a
modificar faforma de su marca se halla limitado a que
antes y después del cambio de forma se desprenda de
la marca una misma e ininterrumpida “impresion
comercial” (commercial impression), es decir, que ha
de respetar las caracteristicas distintivas de la marca,
el impacto socioldgico que produce y la imagen de
marketing que proyecta. S6lo asi se podra sostener
que la modificacion realizada no ha alterado la sus-
tancia de la marca y, por tanto, que su version moder-
na es juridicamente equivalente a la version antigua,
que se trata de una extension natural de la forma de la
marca anteriormente utilizada.

La “impresion comercial” no depende, claro esta, de
la voluntad del titular, sino del impacto que la marca
produzca en el piblico. “En este sentido, si la nueva
version de la marca conserva el mismo significado en
la mente de los consumidores de la version anterior
podemos entender queel Camblo delaformanoaltera
la identidad de la marca” ", por lo que la utilizacion
de la nueva version constituye un uso de la marca
inicialmente registrada. A este respecto, resulta por
cierto fundamental tener presente cual es la clase de
consumidores mvolucrados para efectuar una co-
rrecta apreciacion o

B.3. Conviene ahora poner de relieve el tratamiento
legislativo andino al principio de la inmutabilidad de
tamarcay los limites a las variaciones de su forma. Si
bien la Decision 486 no contempla especificamente
el principio de inmutabilidad, en verdad lo supone
tacitamente; en efecto, la Decision 486 reconoce que
el solicitante de un registro no puede modificar su
solicitud cuando se trate de aspectos sustantivos del
signo (articulo 143}y, para efectos de la renovacion,
prescribe que debera hacerse “enlos mismos términos
del registro original”, salvo en lo que se refiere a la
posible reduccion de productos o servicios indicados
en el registro original * (articulo 153).

Lo que la Decision 486 si permite es que el titular
realice algunos cambios en fa marca, pero sélo en

T . . - s . ~ . Lo .. .
Porsulado, el Arreglo de Madrid de 1891 en su articulo 7 (2) establece que la renovacion no podria entrafiar ninguna modificacion, asi como
tampoco protegerd las modificaciones que surjan durante la vigencia del registro, por lo que para introducir una nueva forma de marca habra
. que presentar una solicitud como si se tratara del primer registro {(ex novo.

/\I\FAN LALIN, M. Op. Cit. p. 54
()p cit.p. 1ol yss.
DE LA FUENTE: Op. cit. p. 228

" DeLaFuentacitaaMc Carthy, “Trademarks and untair Compcnuon’ .1,17.10, quiendice que los cambios menores en fa marca no constituyen
cambios fundamentales de la “commercial impression” y que por fo tanto no pueden ser causa de abandono, citando como cjemplos: la

alteracion del orden de las palabras, la combinacion de la marca con otra palabra, la eliminacion de una palabra no esencial de la marca,

anadir una letra a una palabra sin gue se produzca una alteracion fonética, etc. DE LA FUENTE, E.: Op. Cit. p. 228

" Algunos autores propugnan el establecimiento de un sistema de actualizacion de la marca mediante of cual se permita el acceso al registro
de los cambios no sustanciales de la forma en que la marca fue inicialmente registrada, por lo que no seria necesario solicitar un nuevo

registro. Vid. DE LA FUENTE GARCIA, E.: “El uso de la marca y sus efectos juridicos”, Madrid, 1999, pic de pagina 127. p. 224.
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cuanto a detalles y elementos que no alteren su
caracter distintivo, modificaciones estas Gltimas que
no motivaran, dice textualmente el articulo, “la can-
celacion del registro por falta de uso, ni disminuira la
proteccion que corresponda a la marca”""" (articulo
166).

No cabe duda entonces que las disposiciones citadas
admiten implicitamente la posibilidad de que el em-
presario pueda introducir modificaciones en el signo
registrado para adaptarlo a las nuevas exigencias del
mercado, pudiendo ser esta “actualizacion” del signo
utilizada inclusive en la publicidad. Desde esta pers-
pectiva entonces el principio de la inmutabilidad de la
marca ha quedado atenuado, si bien no resulta obli-
gatorio comunicarlo a las respectivas oficinas de
marcas. Los limites a la variacion son claros, esto es,
deben ser irrelevantes, y no afectar la identidad del
signo, lo que tendra que apreciarse en cada tipo de
marca, aunque siempre apreciandolas en su.conjun-
to, esto ¢s, teniendo en cuenta todos sus elementos
constitutivos, con el objeto de evitar que se pueda
perjudicar a los consumidores.

En sintesis, para que no se ponga en peligro su
titularidad, el propietario de la marca no podra modi-
ficarla tan inlensamente que devenga en irreconoci-
ble para ef pablico medio razonablemente prudente,
perteneciente al circulo de consumidores interesados
enla adquisicion de los productos o la contratacion de
los respectivos servicios. Y para determinar si las
versiones antiguas y moderna de una marca despren-
den la misma “impresién comercial” habran de exa-
minarse desde la triple y tradicional dptica utilizada
para determinar el riesgo de confusion: sonido, aspec-
to y significado.

B.4. Dicho lo anterior, resulta indispensable recordar
que el importante desarrollo juridico sobre el tema del
cambio de forma se ha asentado sobre los tres tipos
clasicos de marcas, esto es, denominativas, figurativas
y mixtas, y los estudios y las decisiones jurispruden-
ciales han tenido en cuenta esta clasificacion, cuyas
consideraciones deseamos trasladar a un grupo de
marcas de distinta naturaleza, las constituidas por las
de color Gnico, olfativas y sonoras, y determinar si las
pautas adoptadas les son aplicables y pertinentes. Lo
primero que debemos preguntarnos es si a esas mar-
casleses aplicable el concepto de “cambio deforma”,
y si de ocurrir ello pueden adoptarse las soluciones
tradicionales adoptadas, o si por el contrario el “cam-

bio de forma” debilitara o destruira el reconocimiento
o aceptacion 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 propoésitos resulta importante poner
de relieve lo que afirma Arean Lalin: que el criterio
que se ha generalizado en el derecho comparado es
que el cambio de forma surte efectos juridicos
cuando es sustancial y afecta a elementos distinti-
vos de las marcas' ' . Resulta pues imperativo ana-
lizar el significado y alcance de lo que debe enten-
derse por cambio significativo en el ambito de las
marcas de color tnico, olfativas y sonoras. 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 posicion de la marca en el mercado, la
proteja mas eficazmente frente al riesgo de confu-
sion y la usurpacion por parte de terceros, asi como
facilite su renovacion

B.5. Las marcas correspondientes a color dnico, olo-
res y sonidos, lo hemos dicho ya antes, son signos
atipicos cuya registrabilidad recién se reconoce y
extiende. De otro lado, las consideraciones anteriores
sobre las implicancias del cambio de forma en la
proteccion juridica a los signos es un tema conectado,
fundamentalmente, a los signos tradicionales, que
como sabemos tienen un caracter denominativo, gra-
fico o mixto. Es problema general de los signos atipicos
mencionados, aunque ello se da en proporcion diver-
sa, la consideracion de si tienen aptitud distintiva, o si
la han adquirido en forma indiscutible frente al pabli-
co de los consumidores. Para el tema que aqui 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 adquisicion de un pro-
ducto o la prestacion de un servicio, es decir, si una
variacion significativa en el color Ginico, en la marca
olfativa o en la sonora, lo perturbara o no en forma tal
que la decision que finalmente adopte sea la que
deseaba.

Ahora bien, es el tipo de marca el que condiciona las
modificaciones sustanciales que el titular pueda rea-

i . o . . . R . - I - - . .. .
“ Estas disposiciones tienen ¢l mismo sentido que los ya cilados articulos 5C2 y 6 quiguies C1 del Convenio de la Union de Parfs.

""" AREAN LALIN: Op. cil. p. 39 y ss.
" ibid,. 133, 134
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lizar sin hacerle perder su identidad, esto es, conser-
vando la protecciéon juridica. Si en las marcas
denominativas el aspecto conceptual o, en todo czso,
el fonético, son los que principalmente determinan la
“impresion comercial”, y en las marcas graficas sim-
bélicas -aquéllas que no expresan concepto o idea
alguna- es la impresion visual la que determina esa
“impresion comercial”, siendo en éstas extraordina-
riamente relevante el cambio deforma, ;qué podernos
decir de las que nos interesan, en las que quizas hasta
una pequena modificacion podria provocar una grave
discordancia entre larealidad del registro y la realidad
del mercado, confundiendo gravemente a los consu-
midores?. ;Qué representa en estos casos el “cambio
de forma”? Mas aun, ;resulta aplicable el razonamien-
to de cambio sustantivo que -sin embargo- respeta la
identidad de la marca para que los consumidores la
contindien reconociendo?

B.6. En el caso de las marcas de color Gnico, una de
fas objeciones mas compartidas para su reconoci-
miento juridico consiste en la dificultad que tiene el
consumidor medio para diferenciar tonalidades de
color préximo o parecido, objecién que ha tratado de
ser superada en algunas legislaciones, entre ellas la
reciente Decision 486, cuando para fa proteccion
exige queel color haya adquirido capacidad distintiva
en el mercado o que se encuentre delimitado en forma
especifica (supra 1ll}. ;Cémo, nos preguntamos, podra
entonces admitirse alguna variacién en el color? Si asf
fuera nos encontrariamos frente a otra marca, y si aun
titular se le permitiera, es un decir, usar tonalidades
cercanas al color originalmente protegido, jcémo
haria para que los consumidores relacionen o conec-
ten a esas nuevas tonalidades con su producto o
servicio? jno darfa ello lugar, nos preguntamos, a que
renazca con renovados brios 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.

B.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 alegacion que surge, no
de la naturaleza propia del signo, sino por el uso
efectivo en el mercado que los consumidores asocian
con determinados productos {(supra V). A ello se
podria agregar la tesis de la limitada capacidad de
distincion del olfato del consumidor promedio vy el
caracter confundible de fragancias similares (entre
otros, porque una fragancia determinada abarcaria un
importante numero de matices similares), asi como
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por laalegacion que siendo el olfato un sentido menos
desarrollado y més subjetivo que el de la vista, resulta
mas dificil probar el riesgo de confusién con otros
olores semejantes y, finalmente, la evidente
funcionalidad de ciertos aromas, donde una ligera
alteracion o modificacion pasaria sin duda inadverti-
da. Estas, y otras objeciones que podrian surgir, hacen
del tema del “cambio de forma”, entendido aqui
como fragancia distinta jamas igual a 1a originalmente
protegida, en nuestra opinién, un debate exético, aun
mas, descaminado desde su inicio.

B.8. Algo distinta es la consideracion del tema en lo
que a las marcas auditivas o sonoras se refiere (supra
V), por la sencilla razén de la mayor capacidad
distintiva de los sonidos. Si bien podria admitirse que
un ligero cambio, o uno no significativo, en el pasaje
musical correspondiente, ejecutado seguin los cano-
nes o patrones de afinacién de la misica occidental
tradicional no deberia alterar la proteccion juridica
originalmente obtenida por la marca sonora, mas
dificil resulta admitirlo si se trata de uno sustancial,
que es justamente aquel que da lugar a las considera-
ciones sobre el cambio de forma. Algo similar puede
decirse tratdndose de ruidos o de musica compuesta
por otros patrones. En principio, estos escollos nos
parecen insuperables. Resultaria de utilidad tal vez la
aplicacion de criterios desarrollados al interior del
Derecho de Autor para determinar cuando, en unién
de la opinién de los consumidores manifestada a
través de la “impresion 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
versién antiguay moderna de una marca dan lamisma
“impresién comercial” se utilizan, en la clasificacion
clasica de marcas denominativas, figurativas y mixtas,
el triple criterio de sonido, aspecto y significado, ello
ya no serfa valido frente a la marca sonora que ha
sufrido un “cambio de forma”, pues los criterios que
se utilicen deberan todos caer bajo la categoria del
sonido, encontrandonos frente a un area que puede
dar lugar a interesantes desarrollos doctrinarios vy,
sobre todo, jurisprudenciales; en todo caso, sélo el
tiempo dird si ello es posible.

B.9. Si bien muchas legislaciones vigentes no prevén
la modificacién del registro de las marcas durante su
vigencia y aun en su renovacion, 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 parametros el cambio de forma sin perder la
proteccién juridica otorgada a la marca original. Este
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hecho, sin embargo, puede significar un recorte en la
esfera de la proteccion juridica, pues el cambio puede
dar lugar tanto a una proteccioén reforzada por diferen-
ciacion con otros signos que ya se encuentran en el
mercado, asi como también a un debilitamiento por
darse una mayor semejanza.

Lo dicho nos lleva a afirmar que adquirira una signifi-
cacion particular el tema de la probanza y de su
apreciacion en cada caso. Ello puede hacer que el
empresario o titular que ya ha efectuado la modifica-
cion pueda no invocar a su favor las disposiciones
marcarias correspondientes, sino las normas mas gene-
rales de la Disciplina de la Competencia Desleal. Pero
siendo como son tan dificiles los pardmetros y especi-
ficaciones para proteger estos signos atipicos de los que
tratamos, nos inclinamos a pensar, mas alla de lo que
dice el Convenio de Paris, cuya vigencia inicial y textos
modificatorios posteriores estan lejos de la actual rea-
lidad comercial, que con alta probabilidad las oficinas
de marcas aplicaran en forma restringida y estricta el
principio de la inmutabilidad del signo atipico. Lo
haran por seguridad, por comodidad, o invocando una
proteccion a los consumidores, cuya “razonabilidad”
estaria ahora fundamentada, no en “juiciosas conside-
raciones de costo/beneficio”, sino mas bien en la
imposible generalizacion de genéticas facultades per-
sonales para navegar con destreza en el inabarcable
mundo de los sonidos, las fragancias y los colores.

Asi, pues, las importantes construcciones doctrinales
referidas al cambio de forma de la marca y su protec-
ciénjuridicaresultan poco adecuadas, creemos, cuan-
do se trata de aplicarlas a estos signos atipicos, cuyas
variaciones sustanciales no les permitira actuar, como
dice la cita de Ferrara al inicio de este articulo, como
verdaderos colectores de clientela.

V. CONCLUSIONES

1. Los sonidos, olores y colores Gnicos, tradicional-
mente vistos como signos atipicos o noregistrables
como marcas, constituyen unarealidad comercial
innegable cada vez mas difundida, que ha sido
acogida legislativamente por un nimero cada vez
mavyor de ordenamientos juridicos.

2. Entérminos generales, es posible identificar en la
legislacion comparadatres grandes grupos o cate-
gorias de ordenamientos legales segiin la mayor o
menor amplitud del concepto de marca que reco-
gen. Asi, existen ordenamientos que: (i) estable-
cen una definicion amplia y flexible de marca al
conferir tal calidad a cualquier signo en tanto sea
suficientemente distintivo; (ii) reconocen una de-

(2

finiciébn amplia de marca pero limitan su registra-
bilidad a aquellos signos que sean susceptibles de
representacion gréfica y; (iii} limitan la definicion
de marca a los signos perceptibles por el sentido
de la vista. En las dos primeras categorias es
posible, en principio, proteger como marcas a los
“signos atipicos”, en particular los olores y los
sonidos. En cambio, en la tercera categoria de
ordenamientos no seria posible considerarlos como
tales, debido a que lanocion de marca serestringe
a signos visibles.

La Decision 486 califica dentro de la segunda
categoria de ordenamientos legales, pues recono-
ce un concepto amplio de marca supeditando el
registro a que sea susceptible de representacion
grafica,

Recién a partir de la vigencia de la Decision 486
el registro de marcas de color inico es posible; sin
embargo, dicho registro se encontrara supeditado
a que el color que se pretende como marca este
delimitado y/o haya adquirido aptitud distintiva
por su uso constante en el mercado.

Si bien la Decision 486 sehala expresamente que
los olores son signos que pueden constituir mar-
cas, su proteccion presenta opiniones divergentes
en Doctrina, centrandose 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 similares,
asi como en las dificultades de su representacion
grafica.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas
olfativas, un importante sector de la Doctrina
reconoce sin mayor discusion la capacidad de los
sonidos para distinguir productos y servicios. Sin
embargo, las marcas sonoras también presentan
inconvenientes practicos para su registro, relacio-
nados principalmente con la representacion gra-
fica de ciertos ruidos o sonidos, respecto de los
cuales el pentagrama es insuficiente; de igual
forma, existen diferentes criterios para determinar
lasimilitud en grado de confusion entre dos signos
SONOros.

Laproteccion de estos “nuevos signos” representa
un reto para las Oficinas de Marcas de los paises
miembros de la Comunidad Andina, pues estas
deberan definiry delimitar diversos aspectos rela-
cionados con su registro. Asi, respecto de las
marcas de color Gnico se tendra que determinar,
por ejemplo, los medios probatorios que se debe-
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ran 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 debera
determinar si los olores pueden ser distintivos de
manera originaria o si sélo pueden adquirir esta
cualidad por el uso; los métodos que podran ser
aplicados para cumplir a cabalidad el requisito de
representacion grafica, asi como los criterios para
analizar el riesgo de confusion entre dos marcas
olfativas. Finalmente, en lo que respecta a las
marcas auditivas, se debera determinar, por ejem-
plo, si en ciertas circunstancias serd necesario
adjuntar con el grafico que represente el sonido
una grabacion o una descripcion del mismo, y
cudles serdn los criterios de comparacion para el
andlisis de confundibilidad.

A pesar del claro reconocimiento legislativo para
su proteccion, no esta fuera de discusion el aporte
que el registro de marcas de color Gnico, olfativas
y sonoras signifique para el comercioy la transpa-
rencia del mercado; esto es, si van a servir efecti-
vamente a un nimero considerable de competi-
dores para coadyuvar ala creacion de la clientela,
o sisuuso vaser marginal, lo que pondriaen duda
el esfuerzo y costo administrativo correspondien-
te que deberd evaluarse frente a la proteccion del
esfuerzo empresarial via normas de competencia
desleal, cuyo uso litigioso es cada vez mas exten-
dido.

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

especial, los signos olfativos y sonoros pueden
obtener proteccion mediante la legislacion 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 evolucion, en parte
como consecuencia de la influencia que acusa el
Derecho de las creaciones intelectuales por parte
del actual desarrollo tecnolégico.

10.La particular naturaleza que ostentan las marcas

materia de nuestro articulo, sin duda, influye

11

decisivamente en la forma e intensidad con la
que se aplicaran razonamientos tradicionales
vinculados al principio de especialidad o al
cambio de forma. El caracter especial de estos
signosrequiere de un analisis particular. En nues-
tra opinion, el limitado conjunto de posibilida-
des para elegir una marca de color Gnico, 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-
cacién de notoriedad, es decir, poseen una po-
tencial fuerza distintiva mayor a las marcas tipi-
cas, lo que impide la aplicacion automaticay 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 nolespueden serde aplicacion o lo sean
solo de forma muy parcial, en medida cuya
extension deberan determinar casuisticamente
fos jueces.

.Finalmente, no es claro aun si la posible, y para

algunos deseada, proliferacion de marcas de co-
lor Gnico, olfativas y sonoras, sera verdaderamen-
te Gtil para un nimero importante de consumido-
res, y no s6lo paraunaexquisita minoria, puesello
podria significar para grandes masas empobreci-
das un ardid confusionista, mas ain cuando en el
Per( existe por parte de algunos de los 6rganos
encargados de resolver conflictos originados por
el uso de estos signos — las Comisiones de Repre-
sion de la Competencia Desleal y de Proteccién al
Consumidordel INDECOPI, en contradiccion con
el otro 6rgano competente, la Oficina de Signos
Distintivos del mismo organismo, unatendenciaa
considerar, mas por consideraciones ideolégicas
que juridicas, como estandar excluyente para el
juzgamiento de conflictos al llamado consumidor
“razonable”, y no aceptar —como larealidad pone
de manifiesto a diario - |a existencia de consumi-
dores “razonables”, “promedios” y francamente
“desinformados”, segiin el producto, servicio y
mercado correspondiente.

THEMIS 42

184



	imag165
	imag166
	imag167
	imag168
	imag169
	imag170
	imag171
	imag172
	imag173
	imag174
	imag175
	imag176
	imag177
	imag178
	imag179
	imag180
	imag181
	imag182
	imag183
	imag184
	imag185
	imag186

