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Introduccion

Los signos distintivos, entre ellos la marca, son instrumentos de fundamental importancia en
las economias de mercado, pues a traves de ellos, los oferentes de un producto o servicio
determinado logran que los consumidores los identifiquen y diferencien de sus competidores.
Tradicionalmente la marca se ha asociado con una imagen determinada, compuesta por una
figura, una disposicion de colores y un texto. Esto es lo que se conoce como marca mixta
(figurativa + nominativa). La gran mayoria de marcas son de este tipo, y generalmente los
consumidores reconocen Yy distinguen los bienes y servicios del mercado a través de imagenes
bidimensionales. Sin embargo, en los ultimos afios, particularmente en la Gltima década, se ha
empezado a ver que hay diferentes formas de aproximarse y llamar la atencion de los

consumidores. Bajo este escenario se han empezado a desarrollar las marcas no tradicionales.

Es importante definir en qué consiste el concepto de marcas no tradicionales. Para ello, es
necesario definir en primer término el concepto de marca. Segun el articulo 134 de la
Decisién 486 de 2000, “a efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas
los signos susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza del producto o servicio al
cual se ha de aplicar una marca en ningin caso sera obstaculo para su registro.” Como ya lo
habiamos mencionado, la marca tradicionalmente se ha asociado con imagenes en dos
dimensiones, compuestas por una forma, una combinacion de colores y un texto. Pero, existen
otro tipo de signos diferentes a las imagenes, bien sean visibles o no visibles, que podrian
Ilegar a considerarse como marcas, como lo son los sonidos, los olores o aromas, la textura, el
sabor o la forma, entre otras opciones. Estas que acabamos de mencionar son las marcas no
tradicionales, y su nombre se debe a que no es usual que los productos o servicios en el
mercado se identifiquen y diferencien a través del uso de este tipo de signos distintivos. Es su
caracter de novedosas Yy diferentes lo que las hace opuestas a lo tradicional y por este motivo

se ha decidido denominarlas marcas no tradicionales.

A través de este articulo se hara una explicacion de cada uno de estos tipos de marca y se
analizara si logran cumplir con los requisitos exigidos por la legislacion para que un signo
pueda ser registrado como marca, esto es, si es distintivo y si es susceptible de ser

representado graficamente.



El registro y la proteccion de marcas no tradicionales ha sido un tema muy debatido en paises
0 regiones que tienen economias desarrolladas, como Estados Unidos o la Union Europea. El
principal punto de discusion alrededor de este tema se ha dado en la viabilidad de reconocer
juridicamente estos signos no tradicionales como marca, pues en algunos casos se considera
que no pueden hacer distintivo un producto en el mercado, o que no son susceptibles de ser

representados graficamente.

Nuestro pais no es ajeno a esta tendencia del auge de las marcas no tradicionales, pues en los
ultimos afios se ha empezado a ver un interés cada vez mayor de parte de los empresarios para
registrar marcas no tradicionales que identifiquen sus productos en el mercado y los
diferencien de la competencia. Este interés se hace evidente a través de las solicitudes de
registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante la SIC), entidad

competente para estudiar y conceder o negar el registro de marcas en Colombia.

Gracias a lo anterior, y al hecho de que la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) en su articulo 134 permite de forma expresa la posibilidad de registrar como
marca varios de los signos que componen las denominadas marcas no tradicionales, en la
actualidad ya se cuenta con importantes pronunciamientos y precedentes de parte de la SIC
con respecto a este tipo de marcas y a su viabilidad de ser registradas conforme a nuestro

ordenamiento juridico.

Para el desarrollo de éste articulo se tomard como guia fundamental el desarrollo que se ha
dado en la jurisprudencia y en la doctrina de la Unién Europea, debido a que su sistema
juridico y su normatividad sobre propiedad industrial son muy similares a la de nuestro pais.
También tomara como base los documentos expedidos por la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales han surgido de los debates que se han dado en esta
organizacion con relacion al tema de las marcas no tradicionales. Finalmente, se realizard un
analisis del desarrollo que ha tenido este tema en nuestro pais, con base en las decisiones que

ha adoptado la SIC con relacion al registro de los diferentes tipos de marcas no tradicionales.



Capitulo 1: Marcas Tridimensionales:

Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del producto, o la
de los envases o envolturas en los que éste es empacado. Lo que se busca con la proteccion de
este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al
adoptar una forma completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los
productos de la misma categoria, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es

que los consumidores asocien la forma con el origen empresarial del producto.

En cuanto a la situacion de las marcas tridimensionales, a través del cuestionario elaborado
por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (en adelante SCT por sus siglas en inglés) de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) se puede evidenciar que son las que mayor aceptacién han
tenido dentro de las marcas no tradicionales. De los 75 Estados miembro que respondieron el
cuestionario, 58 (77%) afirmaron que admiten el registro de la forma de un producto como

marca y 67 (89%) el registro de la forma del embalaje.’

Sin embargo y a pesar de que aparentemente gozan de una aceptacidén generalizada, en la
practica las solicitudes de registro de marcas tridimensionales ain son rechazadas
constantemente. En la Uni6n Europea aln se niega el registro de este tipo de marcas de

manera frecuente.

Distintividad: La principal razon por la que se niega el registro de marcas tridimensionales es
por falta de distintividad. Asi lo manifiestan algunos sectores de la doctrina al afirmar que “El
numero de marcas tridimensionales comunitarias es muy pequefio, ya que la mayor parte de
las solicitudes son rechazadas por falta de caracter distintivo, obstaculo que pocos
solicitantes han superado. Quienes lo han logrado, han registrado marcas que tienen un

caracter distintivo extraordinariamente acentuado o que han venido siendo usadas

1 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Cuestionario sobre el derecho internacional de marcas y las practicas relativas a
las marcas. UNDECIMA sesidn. Ginebra, Noviembre de 2003.

2 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Resumen de las respuestas al cuestionario sobre el derecho de marcas y las
practicas relativas a las marcas. DECIMO CUARTA sesién. Ginebra, Abril de 2005.



ampliamente y durante largo tiempo, por lo que han adquirido un caracter distintivo claro en

el mercado®.

De manera general se ha considerado que la forma de un producto, o la de su embalaje, no
tienen la capacidad inherente de hacerlo distintivo en el mercado. Sin embargo, se han

identificado dos casos en los que la forma si podria cumplir con el requisito de distintividad.

El primero se da cuando la forma del producto, o la de su embalaje, es completamente
novedosa y difiere de manera significativa a la que habitualmente se acostumbra a usar en los
productos de la misma categoria en el mercado. Adicionalmente se exige que la forma vaya
acompafada de una imagen (ya sea palabras o figuras). Eso ultimo se debe a que la forma en
si misma solo permite diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su
identificacion. Por lo tanto, al afiadirsele la imagen verbal o figurativa, se garantiza que el
consumidor pueda asociar la forma del producto con su origen empresarial. Solo de esta

manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad.

El SCT confirma lo anterior de la siguiente manera: “Se puede considerar que la forma de un
producto o su embalaje tienen un caracter distintivo si se distinguen claramente, por sus
caracteristicas particulares, de la forma habitual y esperada de la categoria de productos en
cuestion, de modo que quede grabado en la memoria de las personas a las que esta dirigido.
(...) Sin embargo, solo se puede conceder la proteccion de la forma o el embalaje de un
producto si se combina con elementos distintivos bidimensionales (elementos verbales o
figurativos, colores) que influyen de forma esencial en la impresion general producida por el
plano tridimensional”*. En la doctrina se ha explicado también la necesidad de complementar
las marcas tridimensionales con elementos graficos o verbales. En este sentido se ha afirmado
lo siguiente: “La falta de caracter distintivo es el primer motivo para el rechazo de las
marcas tridimensionales, en particular cuando se trata de formas o embalajes "puros”, es
decir, sin signos verbales o motivos graficos. (...) A juicio de la OAMI, la forma o embalaje
no bastan para que el consumidor medio identifique un producto o un fabricante. Cuanto mas

se aproxima la forma cuyo registro se solicita a la forma tipica o natural del producto, menor

® Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html

“Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos
de marcas. DECIMO SEPTIMA sesion. Ginebra, 2007. Paginas 4y 5.



http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0004.html

sera su cardcter distintivo para los examinadores de la OAMI. (...)Para sortear el rigor que
la OAMI aplica a los signos tridimensionales que consisten en una forma “pura", puede

afiadirse un elemento gréfico o verbal a la forma o el embalaje tridimensionales®.

Esta primera hipdétesis ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Union Europea. En la
sentencia 91 de 2006 proferida por el Tribunal Federal de Patentes Aleman se nego el registro
de una marca tridimensional debido a que la forma del producto que se busca proteger no era
significativamente diferente al que habitualmente se usa en esa categoria de productos. Por
esta razon se considerd que en este caso la forma no lograba identificar y diferenciar el
producto en el mercado, por lo cual no se cumplia con el requisito de distintividad. Por el
contrario, en la sentencia T-460 de 2005 proferida por el Tribunal Europeo de Primera
Instancia se concedio el registro de una marca tridimensional en la medida en que la forma del
producto era suficientemente novedosa y diferia de manera sustancial de la forma usual de ese
tipo de productos en el mercado. En este caso se consider6 que la diferencia era tan grande y
la forma era tan atractiva y novedosa, que el consumidor promedio lograria recordarla con

facilidad y de esta manera podria reconocer y diferenciar el producto en el mercado.

El segundo caso se da cuando la forma del producto o la de su embalaje han adquirido
distintividad, sin tener la capacidad inherente para ello, a través de la configuracion del
significado secundario. En este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de
una forma particular sobre un producto ha permitido que los consumidores lo distingan a
través de ésta. Es evidente que en este caso también se exige que la forma del producto, o su
embalaje, sea novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma

categoria.

En la sentencia del 25 de Octubre de 2007 proferida por el Tribunal Federal de Justicia
Aleman se concedié el registro de una marca tridimensional al considerar que la forma del
producto habia adquirido distintividad a través del significado secundario, en la medida en
que gracias al uso constante, prolongado e ininterrumpido de ésta, la mayoria de los
consumidores identificaban y diferenciaban el producto en el mercado. Explicitamente se dejé
claro que la forma no tenia la capacidad inherente de hacer distintivo el producto en el

5> Tomado de: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article 0004.html
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mercado, razon por la cual el registro se concedidé exclusivamente por concepto del
significado secundario. Por otra parte, en la sentencia T-144 de 2006 proferida por el Tribunal
Europeo de Justicia se nego el registro de una marca tridimensional al considerar que la forma
del producto que se buscaba reivindicar no tenia la capacidad inherente de distinguir el
producto en el mercado. A lo anterior, se afiadié que para registrar dicha forma como marca,
seria necesario que se configurara el significado secundario a través de su uso en el mercado,

situacion que le otorgaria la distintividad de la que carece.

Representacion Gréfica: EI SCT con relacion al requisito de representacion gréafica de las
marcas tridimensionales establecio lo siguiente: La indicacion de que la marca es
tridimensional no solo determinara la manera en que la Oficina considerara el signo, sino
asimismo la posibilidad de tener que cumplir otros requisitos. Las Oficinas podran
considerar que una representacion gréafica (por ejemplo, la perspectiva o el dibujo isométrico
o0 una fotografia) es de por si suficiente para mostrar los detalles de la marca tridimensional.
Sin embargo, tendran la facultad de exigir vistas adicionales del signo tridimensional, una
descripcion o un espécimen si lo consideran necesario. lgualmente, los solicitantes podran

r . . . . » 6
presentar mas de una vista de la marca tridimensional”.

De la cita anterior se desprenden las siguientes cinco exigencias para cumplir
satisfactoriamente con el requisito de representacion grafica en las solicitudes de registro de
este tipo de marcas: 1) La indicacion del tipo de marca, en este caso, tridimensional; 2) Una
imagen (dibujo o fotografia) del objeto; 3) Vistas adicionales del objeto, que pueden ser
aportadas voluntariamente por el solicitante, o por peticion de la oficina competente; 4) Una
descripcion verbal; y 5) Un espécimen, o muestra fisica del objeto.

La representacion grafica no ha sido un obstaculo para el registro de marcas tridimensionales,
pues este requisito es facil de satisfacer para este tipo de signos. Lo anterior se ve reflejado en
la conclusion a la que llega el SCT, la cual es absolutamente clara y precisa y no deja ningun

vacio con relacién al tema.

® Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesion. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 4.



Marcas Tridimensionales en Colombia: La Decision 486 de 2000, de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas
tridimensionales. El literal F del articulo 134 establece lo siguiente: “Articulo 134: (...)
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) f) La forma de los

productos, sus envases o envolturas.

Igualmente, el literal C del articulo 135 los pardmetros para negar el registro de marcas
tridimensionales, al indicar lo siguiente: Articulo 135: No podran registrarse como marcas
los signos que: (...) ¢) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funciéon de dicho

producto o del servicio de que se trate.”

Con base en la normatividad citada previamente, la posicion adoptada por la SIC en Colombia
ha sido muy similar a la adoptada en la Union Europea y el resultado ha sido que en la
préctica es totalmente viable el registro de marcas tridimensionales, siempre que cumplan con

los requisitos de distintividad y de representacion grafica.

Distintividad: Con relacion a la distintividad, la SIC ha sido clara en que si es posible que la
forma de un producto, o la de su embalaje o empaque, pueden cumplir con este requisito,
siempre y cuando se puedan diferenciar de la forma natural de los mismos, asi como la que

habitualmente tienen en el mercado.

La anterior posicion puede verse reflejada en la Resolucion de la SIC No. 25626 de 2007,
mediante la cual se expreso lo siguiente: “En ese sentido, la distintividad es la aptitud
individualizadora que deben tener todos los signos, incluidos los tridimensionales. En
relacion con estos ultimos, la Decision 486 en su articulo 134 literal f), menciona que podran
constituir marca la forma de los productos, sus envases o envolturas, siempre que no se
encuadren en las causales de irregistrabilidad de los literales c) y d) del articulo 135. En
otras palabras, los signos tridimensionales se pueden registrar en tanto no se constituyan en
la forma usual del producto o de su envase o en formas o caracteristicas impuestas por la
naturaleza o la funcién del producto o servicio. (...) En este orden de ideas, si la forma
tridimensional es caprichosa o arbitraria, tiene la posibilidad de ser distintiva y por ende

registrada. Luego, puede suceder que el empresario en uso de la creatividad ingenie una
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forma tridimensional, que si bien comparte las caracteristicas comunes de la forma en
general, le agregue elementos, detalles, rasgos que hagan la forma original, singular y sobre

todo distintiva al diferenciarse de todas las demas formas encontradas en el mercado. ”

Igualmente, en la Resolucion No. 37497 de 2012 la SIC reiterd su precedente de la siguiente
manera: “Asi las cosas, la forma de un producto puede ser registrable como una marca
tridimensional cuando sea arbitraria, de suerte que le permita al publico reconocer el
producto Unicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado,
es decir que las caracteristicas de dicha forma deben ser diferentes a la forma usual o
habitual del producto para que el consumidor lo pueda asociar con un origen empresarial y

no con la representacion del propio producto. ”

Si bien la SIC ha reconocido en reiteradas ocasiones que es posible que la forma de un
producto o la de su embalaje cumplan con el requisito de distintividad, también ha establecido
que para este tipo de signos el examen de distintividad debe ser muy riguroso y exigente. En
la misma Resolucion 25626 de 2007 citada previamente, se indic6 lo siguiente: “Cuando se
trata de solicitudes tridimensionales, el examen de registrabilidad debe ser riguroso. En
efecto, debe tenerse en cuenta gue por ningin motivo el signo puede consistir exclusivamente
en la forma usual de un producto o su envase, pues si esto sucede, queda en entre dicho su
aptitud distintiva y su posibilidad de ser registrado, toda vez que resultaria juridicamente
inadecuado otorgar el monopolio exclusivo de una forma cuando esta es la presentacion

tradicional o acostumbrada de los productos o servicios de que se trate.”

Ademas de los parametros para determinar cuando este tipo de signos cumple con el requisito
de distintividad de forma general, la SIC también ha fijado los parametros para establecer si
estos signos son distintivos en comparacion con otros signos previamente registrados por

terceros.

En la Resolucién No. 05263 de 2011, la SIC establecio lo siguiente: "Tratandose de marcas
tridimensionales la comparacién entre los signos debera hacerse partiendo de los elementos
que aportan distintividad en cada caso como las formas del disefio, relieves y forma
caracteristica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se

pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la
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confusion en el puablico consumidor sobre el origen empresarial del producto en €l contenido.
En tal comparacion, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya
que de existir etiquetas en ambos signos la comparacion entre éstas debera hacerse siguiendo
las reglas de la comparacion entre signos denominativos o entre signos mixtos, segun sea el
caso; y, someterlas a las reglas para la comparacion marcaria, prestando especial atencion
al criterio que sefiala que a los signos se les observara a traves de una vision de conjunto, sin

fraccionar sus elementos."

Representacion Grafica: Al igual que en la Unidn Europea, en nuestro pais el requisito de

representacion grafica no ha sido un obstaculo para registrar las marcas tridimensionales.

Lo Unico que se exige para cumplir con este requisito es que en la representacion grafica que
se haga en la solicitud, quede totalmente claro que se trata de una marca tridimensional, es
decir, que se represente el signo en tres dimensiones. En la Resolucion No. 28282 de 2010, la
SIC confirmo la negativa de registro de una marca tridimensional porque en la solicitud no se
habia representado adecuadamente el signo en tres dimensiones. En dicha resolucion se
afirmo lo siguiente: “No obstante lo anterior, esta Direccion no accedera a la revocatoria del
Acto Administrativo recurrido, toda vez que al efectuar un andlisis del signo a registrar, se
encontré que este no cumplia con los requisitos para ser concedido como una marca
tridimensional, pues en su representacion gréafica no se observan las tres dimensiones que
debe presentar un signo tridimensional y que permiten establecer que efectivamente se trata

de un cuerpo provisto de volumen.”
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Capitulo 2: Marcas de Color Per se:

Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una
combinacidon de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la proteccion
de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado
a través del uso de un color, 0 una combinacién de colores completamente novedosa y
diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categoria, 0 sus empaques.
El resultado final que se espera obtener es que los consumidores asocien el color o la
combinacion de colores con el origen empresarial del producto. Es importante aclarar que este
tipo de marcas no incluye los colores cuando van asociados a una imagen o figura
determinada, es decir, cuando estan delimitados por alguna forma, ya que en esos casos el
color forma parte de las marcas figurativas. Por el contrario, “el color per se significa que se
solicita la proteccion para uno o varios colores, independientemente de su forma especifica o

L4 » 7
configuracion”.

Con relacion a la aceptacion de este tipo de marcas hay que plantear dos escenarios diferentes.
El primero es el de las marcas que estdn conformadas por una combinacién de colores. La
aceptacion para este tipo de signos ha sido muy alta, situacion que se refleja en las respuestas
al cuestionario del SCT, en las que 69 (92%) de los 75 Estados miembro aseguraron que
admiten el registro de una combinacién de colores en abstracto como marca. No ocurre lo
mismo con el segundo escenario, consistente en las marcas conformadas por un unico color.
Para este tipo de signos la aceptacion ha sido mucho menor, ya que s6lo 42 (56%) de los 75
Estados miembro respondieron que admiten el registro de un color especifico en abstracto
como marca. Esta realidad es reconocida por el SCT, donde se asegura que “Las
combinaciones de color son mas faciles de registrar que un color Unico dado que los
comerciantes no suelen competir tanto a la hora de utilizar combinaciones de colores

, 8
especificas”.

" Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328

® Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos
de marcas. DECIMO SEPTIMA sesion. Ginebra, Mayo de 2007. Pagina 5.



http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328
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Al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, independientemente de lo que se
respondio en el cuestionario, en la practica aun es comun que se niegue el registro de las
marcas de color per se. En la Union Europea el rechazo de las solicitudes de este tipo de
marcas es constante. En un estudio realizado sobre el tema, se afirmd que Se trata de una
cuestion en la que no ha faltado controversia, pues histéricamente la tendencia mayoritaria
ha sido la de negarlo (el registro de las marcas de color per se) en cualquier caso. En la
actualidad aquellas anquilosadas doctrinas han sido superadas, no obstante mantengan gran
trascendencia sus fundamentos, pues sirven para sustentar la necesidad de los estrictos
requisitos que se le impone y de la limitada proteccién que se le otorga a este tipo de
marcas”.® De esta manera, queda en evidencia que aunque se ha flexibilizado la posicién
sobre la posibilidad de registrar las marcas de color per se, en la préactica son muy pocas las

solicitudes a las que se les concede el registro.

Distintividad: Al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, el mayor obstaculo
para las marcas de color per se es el requisito de distintividad. Esto ocurre porque de manera
general se ha considerado que un color, 0 una combinacién de colores en abstracto no tienen
la capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado. En este sentido se
manifesto el SCT al afirmar que “Los consumidores no suelen asociar los colores abstractos
con una indicacion de la fuente comercial, ya que su funcidn esencial es por lo general

.. .. 10
estetica, no distintiva”.

En virtud de lo anterior, se ha considerado que un color, o una combinacion de colores, en
abstracto y sin ninguna delimitacion o configuracion particular, de manera general solo
pueden cumplir con el requisito de distintividad a través del significado secundario. EI SCT
explica esta situacion de la siguiente manera: “conforme a la jurisprudencia mas reciente, se
pide a los solicitantes de la mayoria de los paises europeos que acrediten que el signo de
color cuya proteccion se solicita ha adquirido caracter distintivo gracias al uso relacionado

con los productos o servicios sefialados en la solicitud. "™

Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328#t10

1 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos
de marcas. DECIMO SEPTIMA sesion. Ginebra, Mayo de 2007. Pagina 5.

1 1bidem
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Esta posicion ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Union Europea. En la sentencia
C-447 de 2002, el Tribunal de Justicia Europeo rechazé una solicitud de registro de una marca
de color per se por considerar que el signo que se buscaba proteger no tenia la capacidad en si
mismo de hacer distintivo un producto. En igual sentido, manifestd que para conceder el
registro de dicho signo seria necesario demostrar que por medio de su uso constante, reiterado
e ininterrumpido en el mercado habia adquirido distintividad, situacion que no se dio en este
caso. Por lo tanto, esta sentencia establece que si se logra probar la configuracion del
significado secundario, se puede conceder el registro de una marca de color per se. En igual
sentido se pronuncio el Tribunal Federal de Patentes Aleman, en sentencia del 13 de Agosto
de 2008. Por medio de esta decision, deniega el registro de un marca de color per se por
considerar que carecia de distintividad y en su fundamentacién acoge el precedente

establecido en la anterior sentencia, reiterando y fortaleciendo asi el mismo argumento.

Algunos ejemplos de marcas de color per se que se les ha concedido el registro por considerar
que habian adquirido el significado secundario. son los siguientes: la aplicacion
del secondary meaning a tales marcas ha sido expresamente reconocida por la OAMI en el
caso “Options (...) Asimismo, la mentada Oficina concedié —en el llamado caso “Lila”- a la
empresa Suchard —fabricante de chocolates Milka- la marca de color lila (morado claro),
tras demostrar que un amplio sector del publico consumidor identificaba los productos de
chocolate en cuyos envoltorios figuraba de forma predominante el color lila, con el

. . » 12
fabricante de los mismos”.

Por otra parte, de manera muy excepcional se ha admitido que un color, 0 una combinacion de
colores, en abstracto y sin ninguna delimitacion o configuracion particular, pueden ser
distintivos inherente y originariamente. Las mismas sentencias que se han citado previamente,
establecen que esto ocurre cuando el color, o la combinacion de colores que se busca proteger
son completamente novedosos Yy difieren de manera significativa a los que habitualmente se
acostumbra a usar en los productos de la misma categoria en el mercado. Adicionalmente se
exige que el nimero de bienes o servicios que se busca proteger sea muy preciso y restringido

y que el mercado relevante sea muy especifico.

2 Tomado de: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328
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En la doctrina también se puede encontrar desarrollada esta posicion, como se refleja en la
siguiente afirmacion: “Por consiguiente se puede afirmar que cuanto mas arbitrario o inusual
sea el color y més limitada sea la gama de productos sobre la que se solicita, el color gozara

de mayor fuerza distintiva y posibilidades de acceder al registro como marca”*®

Representacion Gréfica: EI SCT con relacion al requisito de representacion grafica de las
marcas de color per se estableci6 lo siguiente: “Con respecto a la solicitud de registro de una
marca de color per se 0 de una combinacion de colores sin contornos delineados, la
representacion de ese tipo de marcas consistira en una muestra de los colores en papel o en
formato electrénico. Las Oficinas podran exigir que se nombren los colores utilizando su
nombre comin. Ademas, las Oficinas deberan permitir a los solicitantes elegir la indicacion
de codigos de color reconocidos internacionalmente. Asimismo, las Oficinas podran exigir
una descripcion escrita de la manera en que se aplica el color a los productos o de la manera
en que se utiliza en relacién con los servicios”.** En el mismo documento se menciona
también que “Las Oficinas nacionales o regionales de marcas exigen habitualmente al
solicitante que indique que el signo cuyo registro se solicita es una marca de color per se o

. 15
una combinacion de colores”.

Con base en lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias: 1) Una muestra de los
colores en papel o en formato electronico; 2) Enunciacion de los colores utilizando su nombre
comun; 3) Indicacion de los codigos de color reconocidos internacionalmente; 4) Descripcion
escrita de la manera en la que se aplica el color a los productos o de la manera en que se
utiliza en relacion con los servicios; y 5) Indicacion de que se trata de la solicitud de una

marca de color per se.

Estos criterios han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Union Europea. En la
sentencia C-104 de 2001 proferida por el Tribunal Europeo de Justicia se establece que la
representacion grafica en las solicitudes de marcas de color per se, se debe hacer por medio de
una combinacién de una muestra del color, una descripcion en palabras y una indicacion de

un cédigo de identificacion del color internacionalmente reconocido. También manifesto la

13 1,

Ibidem
1 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesion. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 6.
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sentencia que la muestra de color por si misma era insuficiente debido a que no era duradera 'y
con el tiempo podria cambiar. Con relacién a la descripcién en palabras sefialé que si se toma
por separado, no es suficientemente clara y precisa. Por estos motivos consider6 que estas dos
opciones no lograban satisfacer plenamente el requisito de representacién gréfica. En cambio,
la designacion de un codigo de identificacion reconocido internacionalmente es clara, precisa
y duradera; por lo cual el tribunal consider6 que este era el mejor método para surtir
satisfactoriamente este requisito. Por lo tanto, la representacion gréfica de este tipo de signos
debe hacerse por medio de la indicacion de un codigo de identificacion del color
internacionalmente reconocido, lo cual puede ir acompafiada de una muestra del color y una
descripcion en palabras. Pero lo fundamental es lo primero, mientras que las otras opciones

son opcionales y accesorias.

En cuanto a la representacion gréfica de una marca consistente en la combinacion de dos o
mas colores, la sentencia C- 49 de 2002 del Tribunal Europeo de Justicia establecio que es
necesario que se establezca de manera clara y precisa, la proporcion en la que uniformemente
se van a usar los colores. Por lo tanto, no es posible registrar una combinacion de colores para
usarla de cualquier manera; sino que ésta tiene que usarse bajo unas proporciones

determinadas.

La representacion gréafica tampoco ha sido un problema comin para el registro de marcas de
color per se, pues este requisito se puede satisfacer facilmente para este tipo de signos. Esto
se puede ver reflejado en la conclusion a la que llega el SCT, la cual resulta absolutamente

clara y precisa y no deja ningln vacio en este tema.

Marcas de Color Per se en Colombia: A la fecha de culminacion de la presente
investigacion, no se encontraron antecedentes de solicitudes de registro de marcas de color
per se, ni pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Sin embargo,
nuestra normatividad es clara al indicar que no es posible registrar colores en abstracto sin
estar delimitados por una forma. Lo anterior esta consagrado en el literal H del articulo 135 de
la decision 486 de 2000 de la siguiente manera: Articulo 135: No podran registrarse como
marcasl los signos que: (...) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se

encuentre delimitado por una forma especifica.
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Si bien es claro que por regla general en nuestro pais no es posible el registro de marcas de
color per se, no puede descartarse del todo la posibilidad de que, al igual que ha ocurrido en la
Union Europea, de forma excepcional se permita el registro de este tipo de marcas Unicamente

cuando se configure la figura del significado secundario.
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Capitulo 3: Hologramas vy Signos Animados o de Multimedia

1. Hologramas

El concepto de holograma puede definirse de la siguiente manera: “La holografia es una
técnica avanzada de fotografia, que consiste en crear imagenes tridimensionales. Para esto
se utiliza un rayo laser, que graba microscopicamente una pelicula fotosensible. Esta, al
recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones™.*®
Otra definicion, establece de manera similar que “un holograma es una imagen
tridimensional registrada por medio de rayos laser, sobre una emulsion sensible especial.
Procesada e iluminada adecuadamente, la imagen ademas de en tres dimensiones, aparece
saliendo de sus limites, hacia afuera y/o hacia dentro de su marco, variando de perspectiva
segiin sea la posicion del espectador”.*” Por lo tanto, los hologramas producen el efecto de
proyectar o reflejar imagenes tridimensionales sobre superficies planas, las cuales pueden

cambiar segun el &ngulo del que se les observe.

De conformidad con la definicién anterior, los hologramas pueden convertirse en signos
distintivos. Lo que se busca con la proteccidn de este tipo de marcas es que un producto pueda
ser identificado y diferenciado en el mercado a través de una imagen tridimensional
proyectada sobre una superficie plana. El resultado que se espera obtener es que los

consumidores asocien el holograma con el origen empresarial del producto.

A pesar de ser instrumentos novedosos y atractivos, los hologramas tienen una muy pobre
aceptacién como marca, pues en la mayoria de paises las solicitudes de registro de este tipo de
marcas son rechazadas. De los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario del SCT,

solo 30 (40%) contestaron que admiten el registro de hologramas como marcas.

Esta tendencia a negar el registro de hologramas como marca se puede ver reflejada en la
practica. En la Union Europea es mayor el nimero de solicitudes que han sido rechazadas, a
las que han sido registradas. Desde el afio 2000 se han presentado 9 solicitudes, de las cuales

s6lo fueron registradas 3 (33%),"® lo que da como resultado un porcentaje menor al que se

16 Informacion tomada de: http:/es.wikipedia.org/wiki/Holografia
7 Informacion tomada de: http://www.cienciapopular.com/n/Tecnologia/El_Holograma/El_Holograma.php
18 Informacion tomada de : http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result NoReg#
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deriva de las respuestas al cuestionario. Esta cifra demuestra que en la practica son muy

escasos los hologramas que efectivamente se les concede el registro como marca.

Distintividad: Los hologramas pueden adoptar cualquier forma y cualquier color, y
adicionalmente pueden ir acompafados de numeros, letras o palabras. Por esta razén nadie
discute que los hologramas son distintivos, pues tienen la misma capacidad distintiva que las
marcas figurativas. De tal forma que los hologramas cumplen con el requisito de distintiviad y
sobre este tema no hay discusion alguna.

Representacion Gréfica: La razon por la cual se han rechazado en diversas ocasiones el
registro de hologramas como marca, es por la dificultad de representarlos graficamente de

manera satisfactoria.

El SCT con relacion al requisito de representacion grafica de los hologramas establecio lo
siguiente: “Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representacion de ese
tipo de marca consistira en una Unica vista del signo que capte el efecto hologréafico en su
totalidad o, cuando sea necesario, varias vistas del holograma desde distintos angulos. El
solicitante podra incluir una descripcion en la que explique el efecto hologréafico o cualquier
otro detalle pertinente de la marca, especialmente en los casos en que el holograma

"9 En igual sentido, sefiala que algunas oficinas exigen “una
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comprenda varios elementos

declaracion o indicacion del tipo de marca’

En virtud de lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias para cumplir con el
requisito de representacion grafica: 1) Una imagen que capte el efecto holografico en su
totalidad; 2) De ser necesario, vistas 0 imagenes adicionales del holograma desde distintos
angulos; 3) Una descripcion en palabras que explique el efecto holografico; y 4) La

declaracion o indicacion que se trata de una marca hologréafica.

La jurisprudencia de la Union Europea ha desarrollado estos mismos criterios. En la sentencia
102 de 2003 el Tribunal Federal de Patentes Aleman denegd el registro de un holograma
como marca, por considerar que la solicitud no cumplia de manera satisfactoria con el

requisito de representacion grafica. Sin embargo, el Tribunal aseguré que si es posible

®Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesién. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 7.
20 |k,

Ibidem.
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representar graficamente este tipo de signos y que para cumplir con este requisito es necesario
incluir en la solicitud reproducciones de cada una de las diferentes imagenes contenidas en el

holograma, junto con una descripcion que explique el efecto holografico desde cada &ngulo.

Es posible concluir que si bien el registro de los hologramas como marca es muy limitado, por
no cumplir con el requisito de representacion grafica; el hecho de que ya se hayan establecido
unos criterios comunes para surtir adecuadamente este requisito permite pensar que en un
futuro la tendencia se va a revertir y la mayor parte de las solicitudes de registro de

hologramas como marca se van a conceder.

Hologramas en Colombia: A la fecha de culminacion de la presente investigacién, no se
encontraron antecedentes de solicitudes de registro de hologramas como marca, ni
pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna
alusion expresa en la Decision 486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar este tipo de

signos como marca.

Por lo tanto, no se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusion sobre la
posicion que pueda ser adoptada en nuestro pais con relacion al registro de los hologramas
como marcas. Sin embargo, se puede tomar como referencia lo que se expuso en este capitulo,
pues como ya se ha mencionado varias veces, la legislacién de la Unidén Europea es muy
similar a la nuestra y por lo tanto, las decisiones adoptadas en dicha comunidad pueden servir

como guia y son precedentes validos para aplicar en nuestro pais.
2. Signos animados 0 de multimedia:

Estos signos pueden definirse de la siguiente manera: “Son signos constituidos por el
movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinacion del objeto y del
movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de
pelicula cinematogréafica o de video, o el logotipo mévil de un programa de television,
etcétera”.” De tal forma que se trata de marcas que estan compuestas por iméagenes en
movimiento que forman una animacion. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de

signos es que un producto adquiera distintividad en el mercado por medio de animaciones

21 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DECIMO SEXTA sesion. Ginebra, Noviembre de
2006. Pagina 7.
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conformadas por una serie de imagenes en movimiento. El resultado que se espera obtener es

que los consumidores asocien la animacién con el origen empresarial del producto.

Este tipo de signos es muy nuevo y aun resulta desconocido para la mayoria de las oficinas
competentes para evaluar y otorgar el registro de marcas. De los 75 Estados miembro que
respondieron el cuestionario del SCT, sélo 21 (28%) aseguraron que admiten el registro de
signos animados o de multimedia. Esto demuestra la escasa aceptacion que tienen estos signos
distintivos en la actualidad.

La principal razén por la cual estos signos carecen de aceptacion es su novedad, pues como se
vera, cumplen de manera integra con los requisitos de distintividad y de representacion

gréfica, razon por la cual, en un futuro cercano deberan aceptarse de manera generalizada.

Distintividad: Las animaciones que componen este tipo de signos estdn conformadas por
imagenes que pueden adoptar cualquier forma y cualquier color, y adicionalmente pueden ir
acompafiados de numeros, letras o palabras. Por esta razon es absolutamente claro que los
signos animados o de multimedia son distintivos, pues tienen la misma capacidad distintiva
que las marcas figurativas. De tal forma que estos signos cumplen perfectamente con el

requisito de distintiviad y sobre este tema no cabe discusion alguna.

Representacion Grafica: Con relacion a este requisito, el SCT establecié lo siguiente: “Con
respecto a la solicitud de registro de una marca animada o de multimedia, la representacién
de ese tipo de marcas consistira en una serie de imagenes fijas que, conjuntamente, describan
el movimiento. En la solicitud figurara una descripcion escrita en la que se explique el
movimiento. Por otra parte, las Oficinas podran exigir una grabacion del signo en formato

"2 En igual sentido, sefiala que “Normalmente, se exigird una

))23

analogico o digital

declaracion o indicacion del tipo de marca

De esta manera, se identifican las siguientes exigencias: 1) Una serie de imagenes fijas que de
manera conjunta describan la animacion; 2) Una descripcion por escrito que explique la

animacion; 3) Una grabacion del signo en formato analégico, digital o electrénico; y 4) La

22 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesion. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 8.
23 |hi,
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indicacion de que se trata de una marca de multimedia.

Si las solicitudes de registro de este tipo de marcas se presentan con la inclusion de las
exigencias anteriormente enumeradas se puede surtir de manera clara, precisa, de facil acceso,
inteligible, durable y objetiva, el requisito de representacion. De esta manera, se puede

afirmar que estos signos cumplen perfectamente con el requisito de representacion grafica.

Signos Animados o de Multimedia en Colombia; La posicion adoptada por la SIC en
Colombia ha sido muy similar a la adoptada en la Union Europea y el resultado ha sido que en
la practica es totalmente viable el registro de marcas Animadas o de Multimedia, siempre que
cumplan con los requisitos de distintividad y de representacion grafica. Adicionalmente, la
SIC afirma que a pesar de no estar incluidas dentro del listado del articulo 134 de la Decisién
486, los signos animados o de multimedia si pueden ser registrados como marcas, pues dicho

listado no es taxativo, Sino meramente enunciativo.

La anterior posicion puede verse reflejada en la Resolucion No. 27774 de 2010 de la SIC, a
través de la cual esta entidad expreso lo siguiente: “De acuerdo con lo anterior, consideramos
admisible, en el marco de la Decisién 486 la posibilidad de registro de marcas que no se
encuadren dentro de la lista no exhaustiva del articulo 134. Asi pues, seria viable el registro
de la marca ANIMADA que hoy nos ocupa, siempre que cumpla con los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representacion grafica. ”. Mediante esta resolucion, la SIC

concedio el registro de una marca animada o de multimedia.

Con relacién al requisito de representacion grafica y la forma de satisfacerlo adecuadamente
para el registro de este tipo de signos como marca, mediante la misma Resolucion No. 27774

de 2010 la SIC adoptd la posicion del SCT, expuesta en este capitulo.
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Capitulo 4: Marcas sonoras

Las marcas sonoras, como su nombre lo indica, son sonidos que buscan hacer distintivo un
producto en el mercado. Estos sonidos pueden ser de diversas clases, como lo expone el
documento OMPI 16 al asegurar lo siguiente: “Los sonidos pueden ser musicales o no
musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creados expresamente (es decir, por
encargo especifico), o bien tomados de la amplia variedad de partituras musicales ya
existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien
simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o
el rugido de un leén)?*. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores
asocien el sonido con el origen empresarial del producto.

La aceptacion de este tipo de signos varia segun si es un sonido musical, 0 uno no musical. En
el primer caso, 36 (48%) de los 75 Estados miembro que respondieron el cuestionario del
SCT afirmaron que admiten el registro de estas marcas; mientras que en el segundo solo 26
(34%) lo admiten.

Sin embargo, a pesar de la poca aceptacion que tienen las marcas sonoras, en la practica la
situacion es diferente. Por lo menos en el caso de la Unién Europea es mayor el nimero de
solicitudes que han sido registradas, a las que han sido rechazadas. Desde el afio 2000 se han
presentado 115 solicitudes, de las cuales fueron registradas 87 (75%), mientras que so6lo 2
(1%) fueron rechazadas®. Estas cifras demuestran que las marcas sonoras gozan de total
aceptacion en la practica de la Unidén Europea y son muy escasas las solicitudes que se les

niega el registro de la marca.

El hecho de que la aceptacion de las marcas sonoras sea casi total, es un claro reflejo de que
se considera que este tipo de signos cumple de manera satisfactoria con los requisitos de

distintividad y de representacion grafica, lo cual se desarrollara a continuacion.

24 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DECIMO SEXTA sesion. Ginebra, Noviembre de
2006. Pagina 8.
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Distintividad: Las marcas sonoras pueden estar conformadas por sonidos Unicamente; pero
también pueden conformarse por la combinacion de éstos con otros elementos adicionales.
Asi lo manifiesta la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior de la Unidén Europea
(OAMI), al afirmar lo siguiente: “La caracteristica principal de las marcas sonoras es la
reproduccion de sonidos. Es posible la utilizacion de formas mixtas, como la combinacién de
un sonido con elementos denominativos o figurativos, es decir, una marca denominativa y
sonora (marca de cancién) o una marca sonora y figurativa o incluso una marca audiovisual
(los denominados rrailers) "?°. Esta distincion es relevante porque la distintividad de la marca
puede variar segn su conformacion y los elementos que la compongan. De esta manera, se
tiene que realizar un analisis por separado de las marcas sonoras que estan conformadas
Unicamente por un sonido; y de las que estan conformadas por la combinacion de un sonido
con elementos adicionales como pueden ser denominaciones, iméagenes, 0 animaciones, entre

otras.

En los casos en los que la marca sonora esta conformada por una combinacion de sonidos con
denominaciones o imégenes (ya sea una Unica imagen 0 una animacion) es absolutamente
claro que se cumple con el requisito de distintividad, pues al afiadirsele estos elementos
adquieren la misma capacidad de distincion de las marcas figurativas o denominativas. De
esta manera, se garantiza que el consumidor pueda asociar el sonido con el origen empresarial

del producto.

Por el contrario, cuando se trata de marcas compuestas Unicamente por sonidos, se es
discutible si se satisface el requisito de distintividad de manera total, ya que un sonido en si
mismo, solo permite diferenciar el producto en el mercado, sin que sea posible su
identificacion. En esta medida, no resulta tan claro si los sonidos aisladamente le permiten al
consumidor asociar un producto determinado con su origen empresarial y por ende cumplen
con el requisito de distintividad. Asi lo manifiesta el SCT, al asegurar que “Un tono unico o
un sonido cualquiera no se suelen percibir como signos distintivos, y lo mismo cabria sefialar
sobre las obras musicales o teatrales de larga duracién, aunque estén compuestas por

2 27
palabras”.

% http://oami.europa.eu/ES/office/ejs/pdf/ivon_Kapff.pdf.

2"Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos
de marcas. DECIMO SEPTIMA sesion. Ginebra, Mayo de 2007. Pagina 6.
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Por esta razon, es menos probable que en los casos de marcas compuestas Unicamente por
sonidos se conceda el registro. Asi lo manifiesta el SCT al establecer lo siguiente: “Si bien no
puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrinseca para
distinguir bienes y servicios, posiblemente sea mas frecuente que adquieran su caracter
distintivo con el uso y que se empleen en combinacion con otros tipos de marcas, tales como
las marcas verbales o figurativas*. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de

operar como marcas.”®”

Por otra parte, existe la posibilidad de que los sonidos adquieran distintividad, sin tener la
capacidad inherente para ello a través de la configuracién del significado secundario. En este
evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de un sonido particular sobre un
producto en el mercado, genera el efecto de que los consumidores lo puedan distingan a traves

de este elemento.

Representacion Gréfica: La jurisprudencia y la doctrina han delineado de manera clara la
forma en la que se debe surtir este requisito en las solicitudes de registro. Por esta razon, en la
actualidad la representacion grafica es facil de satisfacer y no representa un obstaculo para

que se conceda el registro de este tipo de marcas.

El requisito de representacion grafica debe surtirse de manera diferente segun el tipo de
sonido que se pretenda registrar. EI SCT ha formulado una propuesta para el registro de
marcas consistentes en sonidos musicales y una diferente para el registro de sonidos no

musicales.

Si se trata de un sonido musical, la propuesta formulada es la siguiente: “Con respecto a la
solicitud de registro de una marca sonora, la representacion de ese tipo de marca consistente
en un sonido musical comprendera una notacion musical en un pentagrama junto con una
descripcion escrita de la marca, en la que se pueda indicar los instrumentos utilizados, sus

notas, su longitud y toda otra caracteristica del sonido en cuestion. Las Oficinas podran

%8 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DECIMO SEXTA sesion. Ginebra, Noviembre de
2006. Pagina 8.
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exigir una grabacion analdgica o digital del sonido en un formato de sonido de uso corriente.
Cuando se contemple la presentacion electrénica, se podra presentar con la solicitud un

) , . . 1 29
archivo electronico de sonido .

En virtud de lo anterior, es posible identificar las siguientes exigencias para cumplir con el
requisito de representacion grafica en este evento: 1) Una notacion musical en un pentagrama;
2) Una descripcion escrita de la marca; y 3) Una grabacion analdgica, digital o electrénica del

sonido.

La jurisprudencia de la Unién Europea respalda la propuesta formulada anteriormente. En la
sentencia C-283 del 2001 del Tribunal Europeo de Justicia se establecid que una descripcion
en palabras no era suficiente para satisfacer el requisito de representacion grafica de una
marca sonora y afirmé que para cumplir con lo anterior es necesario presentar una notacién
musical contenida en un pentagrama. S6lo de esta manera, se podra cumplir con el requisito

de representacion grafica para este tipo de signos.

Por otra parte, cuando la marca consiste en sonidos no musicales, la formula propuesta para
satisfacer el requisito de representacion gréfica es la siguiente: “La representacion de una
marca sonora consistente en un sonido no musical consistird en una onomatopeya®® del
sonido, una descripcion de palabras o una grabacién sonora analégica o digital presentada
junto con la solicitud. Cuando se contemple la presentacidn electrénica, se podra presentar

.. ) , . ., .31
con la solicitud un archivo electronico del sonido”".

De tal forma que se hacen las siguientes exigencias para cumplir con este requisito: 1) Una
onomatopeya del sonido; 2) Una descripcion en palabras; y 3) una grabacion analdgica,

digital o electronica que contenga el sonido.

De esta manera, queda claro que el requisito de representacion grafica se puede cumplir de

2 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesion. Ginebra, Julio de 2008. Pégina 10.

% |a onomatopeya pude definirse de la siguiente manera: En lingiiistica una onomatopeya es el uso de una palabra, o en
ocasiones un grupo de palabras, cuya pronunciacion imita el sonido de aquello que describe. (Wikipedia). Un ejemplo de
onomatopeya es “tic — tac” para describir el sonido de un reloj.

%1 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles &mbitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesién. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 10.
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manera satisfactoria para cualquier tipo de marca sonora, situacion que se ve reflejada en la

practica de la Unién Europea.

Marcas Sonoras en Colombia: La Decision 486 de 2000, de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas
sonoras. El literal C del articulo 134 establece lo siguiente: “Articulo 134: (...) Podrdn

constituir marcas, entre otros, los siguientes signos. (...) ¢) Los sonidos y los olores.”

Con base en la normatividad citada previamente, la posicién adoptada por la SIC en Colombia
ha sido muy similar a la adoptada en la Unién Europea y el resultado ha sido que en la
practica es totalmente viable el registro de marcas sonoras, siempre que cumplan con los
requisitos de distintividad y de representacion grafica. Esta posicion se puede evidenciar en la
Resolucion No. 11158 de 2012, mediante la cual la SIC afirmé lo siguiente: “En el presente
caso, no encontramos frente al anélisis de una marca sonora, definida como: "aquellas que
son percibidas por el sentido del oido, pudiendo consistir en melodias musicales o en simples
ruidos sin una aparente significacion. Este tipo de marcas deben cumplir dos requisitos
esenciales para acceder al registro, primero que sean susceptibles de representacion grafica

y que ademas gocen de capacidad distintiva para ser identificadas en el mercado. ”

En la préctica, la SIC ha concedido el registro de marcas sonoras en Colombia. Un ejemplo de
lo anterior se puede observar en la Resolucion No. 14086 de 2011, mediante la cual la SIC
concedio el registro de una marca sonora, tras considerar que la solicitud cumplia cabalmente

con los requisitos de distintividad y de representacion grafica.

Con relacién al requisito de representacion grafica, la SIC se pronuncié mediante la
Resolucion No. 11158 de 2012 de la siguiente manera: “Respecto de los requisitos de
registro, debera aportarse una representacion gréafica de la obra, a través de partitura o si
esto no pudiera ser posible, se deberd aportar un sonograma e igualmente debera aportarse
una representacion sonora del signo. Hay que tener en cuenta que en el supuesto de la
existencia de discrepancias entre la representacion grafica y la sonora, primara lo que se
haya representado graficamente a efectos de proteccion del registro y ejercicio del derecho

de marcas, puesto que dicha representacion grafica es la esencia del registro de marcas.”
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Capitulo 5: Marcas Olfativas y Marcas Gustativas

1. Marcas Olfativas

Las marcas olfativas estan compuestas por olores, aromas o fragancias que, siendo ajenas a la
naturaleza de un producto, se le afiaden con el propdsito de hacerlo distintivo en el mercado.
El resultado final que se espera obtener con la proteccion de este tipo de signos es que los

consumidores asocien el olor con el origen empresarial del producto.

La aceptacion que tienen las marcas olfativas es muy baja, pues de los 75 de los Estados
miembro que respondieron el cuestionario del SCT, solo 19 (25%) afirmaron admitir el

registro de este tipo de marcas.

En la practica la situacion es todavia mas critica ya que en el mundo son muy escasos los
casos que se conocen de marcas olfativas que efectivamente hayan sido registradas. La Union
Europea no es la excepcion, pues de 6 solicitudes que se han presentado, 4 (66%) fueron
rechazadas, 1 fue retirada por el solicitante y sélo a 1 (16%) se le concedid el registro®. A
pesar de esto Gltimo, en la actualidad no hay ninguna marca olfativa vigente, pues el Unico
registro que se ha otorgado expir6 sin que fuera renovada la marca. Es importante mencionar
que el registro de la marca mencionada fue concedido en el afio de 1996 y todas las
solicitudes que se han presentado con posterioridad han sido rechazadas. Esto se refleja en un
precedente jurisprudencial que se ha desarrollado en el sentido indicado, el cual sera
explicado posteriormente. De esta manera, queda claro que en la practica las marcas olfativas

aun no tienen aceptacion y obtener su registro es algo poco probable.

Distintividad: El requisito de distintividad no ha sido discutido de manera profunda, debido a
que el debate juridico en torno a este tipo de signos se ha centrado en el requisito de
representacion Grafica. Sin embargo, es posible realizar un analisis sobre el requisito de
distintividad en las marcas olfativas muy similar al que se hizo en las marcas

tridimensionales.

32 Informacion tomada de; http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_ NoReg#
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Al igual que como ocurre con las formas de los productos, los olores por si solos no tienen la
capacidad inherente de hacer distintivo un producto en el mercado, ya que un olor en si
mismo, s6lo permite diferenciar el producto, sin que sea posible su identificacion, pues éstos
no le permiten al consumidor asociar el producto con su origen empresarial. Por esta razon, en

principio, el olor de un producto no puede cumplir con el requisito de distintividad.

Pero en el mismo sentido, al igual que como ocurre con las marcas tridimensionales, se
pueden identificar dos situaciones en las cuales el olor de un producto si puede cumplir con el

requisito de distintividad.

La primera se da cuando el olor del producto es completamente novedoso y difiere de manera
significativa al que habitualmente se acostumbra a usar en los productos de la misma
categoria en el mercado y adicionalmente va acompafiado de una imagen (ya sea palabras o
figuras). Bajo este supuesto, el olor el permite al consumidor diferenciar el producto en el
mercado, mientras que la imagen denominativa o figurativa que se le afiade, garantiza que el
consumidor pueda asociar dicho olor del producto con su origen empresarial. Solo de esta

manera se cumple cabalmente con el requisito de distintividad.

La segunda situacion se presenta cuando el olor del producto adquiere distintividad, sin tener
la capacidad inherente para ello, a través de la configuracién del significado secundario. En
este evento se considera que el uso prolongado e ininterrumpido de un olor particular sobre un
producto ha permitido que los consumidores lo distingan a través de éste. Es evidente que en
este caso también se exige que el olor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que

habitualmente tienen los productos de la misma categoria.

Representacion Grafica: El principal problema que se ha presentado en cuanto a las marcas
olfativas es el requisito de representacion grafica, pues se ha considerado que las solicitudes
no logran cumplir de manera satisfactoria con este requisito y has el momento no se ha
encontrado una forma adecuada para hacerlo. Incluso la propuesta formulada por el SCT para
representar graficamente las marcas olfativas parece no ser una solucion satisfactoria a este
problema y por ello es muy probable que no vaya a ser tenida en cuenta a la hora de estudiar

las solicitudes de registro de las marcas olfativas.
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La propuesta formulada por el SCT es la siguiente: “Con respecto a la solicitud de registro de
una marca olfativa, la representacion de ese tipo de marca consistird en una descripcion del
olor. Cabe considerar si la Oficina deberia exigir, en el curso del examen, la representacion
de un espécimen del producto al que se aplica el olor”*. Esta propuesta consiste basicamente

en que la representacion grafica se haga mediante una descripcion en palabras.

Sin embargo, la propuesta anterior no es del todo aceptada, pues la jurisprudencia
desarrollada en la Union Europea ha negado varias formas de representar graficamente las
marcas olfativas, entre las cuales se encuentra la descripcion en palabras del olor. En relacién
concreta a la descripcion en palabras como medio para surtir este requisito, se pronuncio la
Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI), de la siguiente manera: La
descripcion de un olor, aun cuando sea gréfica, no resulta admisible como representacion del
signo, del olor, pues no resulta suficientemente precisa y objetiva. Una descripcion con
palabras es una mera aproximacion al olor que se trata de apropiar, que no puede llegar a

, . .. 34
ser integra, clara, precisa y objetiva.”

En igual sentido, pero de una manera mas amplia, se habia pronunciado el Tribunal Europeo
de Justicia mediante sentencia del 12 de Diciembre de 2002, en la que se concluyd lo
siguiente con relacion al tema: “Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede
responder a la segunda cuestion que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la
representacion grafica no se cumple mediante una formula quimica, una descripcion con
palabras escritas, el depdsito de una muestra del olor en cuestion ni una combinacion de
dichos elementos”.*> En la sentencia se hace referencia a cada una de estas formas de

representacion del olor y la razon por la cual no se acepta.

Con relacion a la formula quimica, asegura lo siguiente: “Por lo que se refiere a la formula
quimica, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas

serian capaces de reconocer, en una férmula de ese tipo, el olor en cuestion. Tal férmula no

% Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacién y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesién. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 11.

% Resolucién de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI) de 12 de Diciembre
de 2005, en el asunto R 0445/2003-4 - EL OLOR A LIMON (MARCA OLFAIVA). P4gina 6.

% Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002 en el asunto C-273/00 Ralf
Sieckmann/Oficina de Patentes y Marcas Alemana (,,Methylcinnamat®).
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resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisién han
indicado, una formula quimica no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en
cuanto tal, y, por lo demés, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la
férmula quimica no es una representacion a efectos del articulo 2 de la Directiva”.*® Sobre la
descripcion en palabras, afirma que “La descripcion de un olor, por su parte, aun cuando sea
gréfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.”®" Finalmente, sobre la muestra
del olor, sefiala lo siguiente: En lo que atafie al dep6sito de una muestra de un olor, es preciso
sefialar que no constituye una representacion gréfica a efectos del articulo 2 de la Directiva.

. . »» 38
Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera”.

Esta conclusion a la que llega el tribunal, refleja la complejidad del asunto en la medida en
que hasta el momento no se ha podido desarrollar una forma adecuada para cumplir con el
requisito de representacién grafica de las marcas olfativas. La consecuencia de lo anterior es
que actualmente no es posible registrar un olor como marca porgue no se puede cumplir de

manera satisfactoria con el requisito de representacion grafica.

Marcas Olfativas en Colombia: La Decision 486 de 2000, de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) establece de forma clara y expresa la posibilidad de registrar marcas
olfativas. El literal C del articulo 134 establece lo siguiente: “Articulo 134: (...) Podrdn

’

constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) c) Los sonidos y los olores.’

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en teoria nuestro sistema juridico permite el
registro de un olor como marca. Sin embargo, en la practica no ha sido posible el registro de
este tipo de signos como marcas, debido a que no se ha encontrado una forma para cumplir

satisfactoriamente con el requisito de representacion grafica.

Con relacién al requisito de distintividad, no se evidencia mayor problema, pues como se
menciono previamente en este capitulo, simplemente se debe exigir que el olor del producto
sea completamente novedoso arbitrario, y difiera de manera significativa al que habitualmente

se acostumbra a usar en los productos de la misma categoria en el mercado.

% |bidem.
37 |bidem.
% 1bidem.
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Sin embargo, el requisito de representacion grafica es el que impide que en la préactica se
registren este tipo de signos, pues la SIC coincide en que no ha sido posible encontrar una

forma de satisfacer este requisito adecuadamente.

Mediante Resolucién No. 17152 de 2009, la SIC reitera la posicion adoptada por la Unién
Europea, tomando como base la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
de 12 de diciembre de 2002 citada previamente en el presente capitulo, mediante la cual se
establecen los criterios que debe contener la representacion grafica de los signos que
pretenden registrarse y se rechazan todas las formas que hasta ahora se han intentado para

representar graficamente los signos olfativos.

Lo anterior puede evidenciarse en la resolucion citada previamente, a través de la cual la SIC
indico lo siguiente: En el caso colombiano, aunque la legislacion supranacional en materia
de marcas contiene disposiciones explicitas relativas a la proteccion de marcas olfativas o no
excluye la proteccion de tales marcas, hasta ahora no se ha admitido el registro de un olor,
aungue, a contrario sensu de los argumentos del recurrente (por medio de los cuales afirma
que permitir la radicacién de solicitudes de registro de marcas olfativas es un acto a través
del cual se esta justificando un enriquecimiento sin causa), no se sabe si la evolucion futura
permitird reproducir las marcas olfativas por medios técnicos, ni tampoco si esos nuevos
métodos de representacion de las marcas seran admitidos por esta Oficina. Sin embargo,
debe hacerse especial énfasis en que la publicacion de esta clase de marcas debe ser diafana
y comprensible por todos aquellos que potencialmente puedan ser opositores dentro de un

proceso de registro marcario de signos olfativos.

Igualmente, en dicha resolucion la SIC descirtua los métodos hasta ahora utilizados para
satisfacer el requisito de representacion gradfica, en los siguientes términos: “Asi las cosas, en
resumen, podemos decir que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dictaminé que
el requisito de la representacion grafica, en el caso de las fragancias, no se satisface con una
formula quimica, una descripcién mediante palabras o el depésito de una muestra del olor y
tampoco por una combinacién de esos elementos ”. Y finalmente, concluye indicando que los
métodos utilizados para representar graficamente el signo que se pretende registrar, deben ser
comprensibles para el publico en general, lo cual expresé de la siguiente manera: “Asi las

cosas, consideramos que toda referencia a técnicas cromatograficas y a otros métodos
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altamente especializados para la identificacion de olores resultan incomprensibles para una
persona normal y corriente, lo que contraviene los requisitos para la representacion de
marcas olfativas, por medio del cual se establece que estas deben ser completas, facilmente
accesibles e inteligibles .

2. Marcas Gustativas:

Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto
determinado, le son afiadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que
se espera obtener con la proteccion de este tipo de signos es que los consumidores asocien el

sabor con el origen empresarial del producto.

En el cuestionario del SCT no se incluyd este tipo de signos, por lo cual no es posible dar una
cifra sobre la aceptacidn que tienen en el ambito internacional. Sin embargo, por su similitud
con las marcas olfativas se podria pensar que su aceptacion es relativamente igual a éstas. En
la préctica de la Union Europea solamente se ha presentado una solicitud en el afio 2003 por
medio de la cual se solicitaba el registro del sabor a naranja para productos farmacéuticos.

Esta solicitud fue rechazada.*®

En relacion con los requisitos de distintividad y de representacion grafica para este tipo de
marcas, se puede aplicar lo que se establecié para las marcas olfativas debido a su enorme

similitud.

Distintividad: Sobre este requisito es posible llegar a la misma conclusion que se desarrollo
en el capitulo de las marcas olfativas. Esta consiste en que un sabor no tiene la capacidad
inherente de hacer distintivo un producto en el mercado en razén de que no le permite al
consumidor asociarlo con su origen empresarial. Sin embargo, existen dos formas de hacer

que un sabor pueda cumplir con el requisito de distintividad. Estas son las siguientes:

- Que el sabor vaya combinado con un signo denominativo o figurativo, lo cual forma una

sola marca compuesta que cumple de manera satisfactoria con el requisito de

% Informacion tomada de: http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_ NoReg#
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distintividad. En este caso, se exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y

diferente al que habitualmente tienen los productos de la misma categoria en el mercado.

- Que el sabor del producto adquiera distintividad, sin tener la capacidad inherente para
ello, a través de la configuracion del significado secundario, por medio de su uso
prolongado e ininterrumpido en el mercado. es evidente que en este supuesto también se
exige que el sabor del producto sea totalmente novedoso y diferente al que habitualmente

tienen los productos de la misma categoria en el mercado.

Representacion Gréafica: En cuanto a la representacion grafica, es posible afirmar que las
marcas gustativas van a presentar el mismo problema que las marcas olfativas para satisfacer
este requisito. Esto ocurre en la medida en que tampoco existe en la actualidad un medio
idoneo para representar graficamente un sabor. Las Unicas posibilidades de hacerlo son
mediante una descripcion en palabras, o mediante el aporte de una muestra. Estas dos formas
de representacion grafica de un producto ya han sido desestimadas por la jurisprudencia del

Tribunal Europeo de Justicia, como se explico en el capitulo anterior.

El SCT*® propone la misma férmula que propuso para las marcas olfativas. Por lo tanto, se
puede desestimar la validez y utilidad de esta formula bajo los mismos argumentos que ya

fueron expuestos.

La conclusion a la que se puede llegar es que hasta el momento no ha sido posible desarrollar
una forma adecuada para cumplir con el requisito de representacion grafica de las marcas
gustativas, lo que trae como consecuencia que en la actualidad no sea posible registrar un

sabor como marca.

Marcas Gustativas en Colombia: A la fecha de culminacion de la presente investigacion, no
se encontraron antecedentes de solicitudes de registro de marcas gustativas en Colombia, ni

pronunciamientos de la SIC relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna

40 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La representacion y la descripcion de marcas no tradicionales: Posibles ambitos
de convergencia. DECIMO NOVENA sesion. Ginebra, Julio de 2008. Pagina 11.
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alusién expresa en la Decision 486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar un sabor

determinado como marca.

Por lo tanto, no se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusion sobre la
posicién que pueda ser adoptada en nuestro pais con relacion al registro de un sabor
determinado como marca. Sin embargo, se puede tomar como referencia lo que se expuso en

este capitulo, lo cual puede servir como guia en caso de presentarse una eventual solicitud.
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Capitulo 6: Otras Marcas No Tradicionales

Las principales marcas no tradicionales son las que se han expuesto. Sin embargo, existen
otras que no han tenido la misma importancia y sobre las cuales no hay casos concretos que
permitan realizar un andlisis a profundo y detallado. Pero a pesar de su poco desarrollo, es
importante mencionarlas para que no queden rezagadas o en el olvido.

Marcas de Textura o Tactiles: “En este tipo de marca es la superficie del producto lo que
puede dar lugar a su reconocimiento”.*" De esta manera, lo que se busca con la proteccién de
este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al
adoptar una textura completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los
productos de la misma categoria, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es
que los consumidores asocien la textura con el origen empresarial del producto.

Marcas de Posicion: Las marcas de posicion pueden definirse de la siguiente manera: “Una
marca de posicion se caracteriza por un elemento idéntico que siempre aparece en el
producto en la misma posicion y con proporciones constantes. La combinacién del signo y de
la posicion puede constituir “caracter distintivo” debido a la impresion general que produce,
mientras que por si sola la posicién no seria admisible como marca protegida”.**

Marcas de Movimiento: De esta manera, lo que se busca con la proteccion de este tipo de
signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado al incorporar
un movimiento completamente novedoso y diferente al que habitualmente tienen los
productos de la misma categoria, o sus empaques. El resultado final que se espera obtener es
que los consumidores asocien el movimiento con el origen empresarial del producto. Es
necesario aclarar que “Solo los signos que se diferencian claramente de un movimiento

habitual de la categoria de productos en cuestion pueden adquirir un cardcter distintivo » 43

Antecedentes en Colombia: A la fecha de culminacion de la presente investigacion, no se
encontraron antecedentes de solicitudes de registro en Colombia de ninguno de los tipos de

marcas no tradicionales expuestas en este capitulo, ni pronunciamientos de la SIC

“1Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nuevos tipos de marcas. DECIMO SEXTA sesion. Ginebra, Noviembre de
2006. Pagina 11.
2 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Relacion entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos
93e marcas. DECIMO SEPTIMA sesion. Ginebra, Mayo de 2007. Pégina 6.

Ibidem.
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relacionados con este tipo de signos. Tampoco hay ninguna alusion expresa en la Decision
486 de 2000 sobre la posibilidad o no, de registrar estos signos como marcas. Por lo tanto, no
se tienen elementos de juicio suficientes para sacar una conclusion sobre la posicion que
pueda ser adoptada en nuestro pais con relacion al registro de un sabor determinado como

marca.
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Capitulo 7: Criterio de Funcionalidad en las marcas no tradicionales

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

2 44
de marca’.

En virtud de este postulado, no podran registrarse como marcas los signos que cumplan
con una funcion técnica. Este criterio estd incorporado en nuestro ordenamiento juridico a
través del literal D del articulo 135 de la Decision 486 de 2000, que establece lo siguiente:
“Articulo 135: No podran registrarse como marcas los signos que: (...) d) consistan
exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al

producto o al servicio al cual se aplican.”

Hay varios casos en los que se considerara que un signo tiene, o cumple una finalidad

técnica.

El primero de ellos se presenta cuando el signo es el resultado natural del producto, o de
su proceso de elaboracién. En estos casos no se puede conceder el registro debido a que
conceder el derecho de uso exclusivo sobre un signo con esta caracteristica le daria una
ventaja competitiva injustificada e injusta a un competidor en el mercado, lo cual atenta
contra la libre competencia y se configura como una conducta de competencia desleal. De
esta manera, para poder obtener el derecho de explotacion exclusiva sobre este tipo de

signos se tendra que acudir a otra figura del régimen de propiedad industrial diferente a

4 |bidem. Pagina 7.
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las marcas. Por otra parte, los signos que tienen esta caracteristica no cumplen con el
requisito de distintividad, en la medida en que no se diferencian de los demas productos

de la misma clase en el mercado.

El segundo caso se da cuando el signo, sin ser el resultado natural del producto, no difiere
de manera clara de los signos usados en la préactica comercial de un sector determinado del
mercado. La razon de esta prohibicidn consiste en que los signos descritos no cumplen
con el requisito de distintividad, ya que no se diferencian de los demas productos de la

misma clase en el mercado.

El tercer caso se presenta cuando el signo dota de un valor sustancial al producto, es decir,
confiere una ventaja técnica al producto que implica una mejora en su rendimiento o un
método de fabricacién comparativamente mas barato o sencillo. La razon por la cual no se
permite el registro de este tipo de signos es porque el unico fin de las marcas es el de
hacer distintivo un producto en el mercado y no el de proteger el derecho de explotacion
exclusiva sobre las ventajas técnicas de un producto o su proceso de fabricacion, los
cuales se tienen que proteger mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial.

El cuarto caso se da cuando los signos son necesarios para obtener un resultado técnico.
En estos casos no es posible conceder el registro como marca debido a que se le estaria
otorgando una ventaja competitiva a un competidor en el mercado de manera injustificada
e injusta y a través de un medio que no tiene esa finalidad. Esto ocurre porque los demas
competidores no podrian obtener el resultado técnico determinado, o para hacerlo,
tendrian que acudir a medios o proceso diferentes. De esta manera, se estarian
concediendo a través del registro de la marca, derechos que s6lo pueden ser protegidos
mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial como las patentes de invencién

o las de procedimiento, entre otras.

Por lo tanto, ningln signo (ya sea la forma, el olor, el color, el sabor, el sonido, o
cualquier otro) que cumpla con las caracteristicas mencionadas sera susceptible de
registrarse como marca, pues por medio de su registro se estarian otorgando derechos que
solo pueden conferirse mediante otras figuras del régimen de propiedad industrial, o se
estaria confiriendo ventajas competitivas de manera injustificada a determinados

competidores del mercado.
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Conclusion

Como se ha visto a lo largo de este articulo, los diferentes tipos de signos que componen las
marcas no tradicionales han presentado problemas para que se les conceda el registro como
marca, bien sea porque no logran cumplir con el requisito de distintividad, o porque no logran
cumplir con el de representacion gréfica. Sin embargo, también se ha visto que hay una
solucién para cada uno de los problemas o las dificultades que han impedido el registro de
estos signos como marca y que varios de estos signos ya estan siendo registrados como marca

por la parte de la SIC.

Si bien el tema de las marcas no tradicionales ha tenido un desarrollo muy limitado o escaso
en el mercado colombiano, es indiscutible que en algin momento va a adquirir una gran
importancia, como la esta adquiriendo a nivel internacional. Por esta razdn, es importante que
en nuestro pais se llegue a un consenso sobre la forma en la que cada uno de este tipo de
signos pueda llegar a cumplir con los requisitos de distintividad y de representacion gréafica, y
por ende pueda ser registrado y protegido como marca dentro de nuestro ordenamiento
juridico. De no ser asi y en caso de negarse sistematicamente el registro y la proteccion de las
marcas no tradicionales, o por lo menos de algunas de ellas, se estaria obstruyendo el
desarrollo de la propiedad industrial, imponiéndosele trabas desde el campo del derecho. Esto
se daria en la medida en que el desarrollo y la evolucion del mercado estan avanzando hacia el
uso de estos elementos no tradicionales como signos distintivos, por lo cual el derecho no
debe limitar este avance y convertirse en un estorbo o un obstaculo que impida el desarrollo
natural y autonomo del mercado. Si bien en ocasiones el fundamento del derecho es
precisamente controlar el mercado, en este caso no existe ninguna justificacion valida para
que esto ocurra, por lo cual no es razonable que se impongan trabas juridicas que impidan la

proteccién de las marcas no tradicionales.

Lo que se ha hecho a través de este articulo es precisamente una propuesta sobre la forma en
la que cada una de las diferentes clases de marcas no tradicionales puede llegar a cumplir con
los requisitos exigidos por la ley para obtener el registro y la proteccion como marca dentro

de nuestro ordenamiento juridico.
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