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.  INTRODUCCION

1.  Enladecimoquintasesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (en adelante, “el SCT”), celebrada en Ginebra del

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, el SCT solicité ala Oficina Internacional que
elaborara un documento que sirva de base al debate sobre |os nuevos tipos de marcas (véase €
documento SCT/15/4, parrafo 8). Por tal motivo, la Secretaria ha elaborado € presente
documento, en el que se describen varios tipos de marcas nuevos y se comentan aspectos
particul ares relacionados con tales tipos de marcas.

2. El documento se basa en gran medida en informacién proporcionada en |as respuestas al
cuestionario de la OMPI sobre lalegislacion y la practica en materia de marcas, recogido en el
documento de la OMPI WIPO/STrad/INF1 (en adelante, “el cuestionario”), asi como en
aportaciones especificas de determinados miembros del SCT. En e Anexo del documento se
ofrecen gemplos de los tipos de marcas a que se hace referenciaen e capitulo 1. Dichos
gjempl os tienen un caracter meramente ilustrativo y no deben considerarse representativos de
lalegislacion o la préctica en materia de marcas de ningiin miembro en concreto del SCT.

Il.  OBJETO DE LA PROTECCION

3.  Actuamente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir unamarcaya
no son sblo las palabras y 1os e ementos figurativos. En el comercio se utilizan signos
perceptibles visua mente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la
capacidad de distinguir bienesy servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se
apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en uno o varios de sus rasgos
caracteristicos. Con laintencion de clasificar los diversos signos capaces de constituir una
marca, en este documento |os signos se agrupan seguin puedan ser percibidos por lavista o por
alguin otro de los sentidos.

a)  Signosvisibles
1) Marcas tridimensionales

4. Laformade producto y lade sus envases 0 envolturas son signos que pueden constituir
marcas segin lalegislacion y la préctica de varios Estados miembros. Sesentay dos de

las 73 Oficinas que respondieron a cuestionario indicaron que admitian € registro de la
forma de un producto como marca tridimensional, mientras que 70 afirmaron admitir €
embalge del producto. Enlamayoriade |as respuestas se sefid aba que, en cualquier caso, la
marca tenfa que ser distintivay poder ser representada gréficamente?.

5. Sehahalado enlalegislacion nacional y regional en materia de marcas una serie de
limitaciones que afectan ala proteccion de las marcas tridimensionales. En genera, se
establece que laforma del producto no puede registrarse como marcasi se deriva
exclusivamente de la naturaleza del propio producto®.

6. También se establece con caracter genera que laformadel producto no puede
registrarse como marcasi es, en si, necesaria para obtener un resultado técnico®, en virtud de
lo que suele llamarse “principio de lafuncionalidad”. Se ha sefialado que lafinalidad de esta
limitacion esimpedir € registro de formas cuyas caracteristicas esencial es desempefien una
funcidn técnica, pues la exclusividad inherente a derecho de marca podriaimpedir alos
competidores suministrar productos que incorporasen esafuncion, o a menos limitaria su
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capacidad de eleccidn respecto de la solucion técnica que deseen adoptar paraincorporarlaa
su producto®.

7. Segun agunas legislaciones, laformadel producto no puede registrarse cuando su Unica
finalidad es la de aportar al producto un valor considerable®. Puede haber otras razones para
excluir la protecciéon de lasformas. Treintay ocho de las 62 Oficinas que respondieron al
cuestionario excluian, entre otras, las formas contrarias alamoral o € orden publico, las que
carezcan de capacidad distintiva, y laformacomun o habitual de un producto o su embalge.

8. Encuanto d embagey € recipiente del producto, se haindicado que el embalge delas
sustancias gue no tienen unaforma propia, como, por egemplo, los liquidosy € polvo, debe
asimilarse alaformadel producto y, por o tanto, ser objeto del mismo examen (respecto de
su caréacter funcional, distintivo y descriptivo)’. Asi pues, cuando una determinada
combinacién de elementos dé al recipiente un aspecto caracteristico que, teniendo en cuenta el
resultado estético del conjunto, permitaa publico distinguir €l producto afectado por la
solicitud de otros de diferente procedencia comercial, la combinacion de elementos de la
presentacion distinguira esa determinada forma de otras que revistan en el mercado los
mismos productos®.

9. Enagunasrespuestas a cuestionario se aportaba informacion sobre la prueba de la
adquisicion del carécter distintivo de las formas através del uso®. Entre las pruebas citadas se
incluyen facturas, justificantes de entrega, justificantes de pedido, cuentas, recibos, libros de
contabilidad, folletos, publicaciones (recortes de periodico, revistas, catalogos, hojas
informativas), publicidad, fotografias que acrediten el uso de unamarca, certificados
expedidos por agencias publicitarias, organismos de radiodifusion, editores o impresores, por
asociaciones profesionales o por un profesional del sector, por clientes de los bienes o
Servicios 0 por un agente, por consumidores, y por organismos publicos (autoridades
gubernamental es, organismos publicos de ambito local, embajadas extranjeras, cAmaras de
comercio e industria)™.

Representacion de las marcas tridimensionales

10. Enlamayoriade los sistemas de registro, los solicitantes deben aportar una
representacion de la marca en forma de fotografia o dibujo en perspectiva o isometria que
muestre claramente todas las caracteristicas de lamarca. En algunos paises, alafotografia o
dibujo debe adjuntarse también una descripcion por escrito de la marca, mientras que en otros
debe especificarse en la solicitud que la marca es tridimensional ™.

ii)  Marcasdecolor

11. Cadavez mas frecuentemente, las empresas hacen un uso deliberado y sistematico del
color y las combinaciones de colores, tanto en sus productos y embalges como en la
publicidad (por gemplo, en las publicaciones informativas, |0s anuncios en prensa 'y
television, los membretes, etc.), e incluso en sus puntos de venta (por gemplo, en €
mobiliario y la decoracién, los letreros, |os expositores, etc.). En laactualidad, los colores son
un medio de identificacion comercial cada vez méas importante desde € punto de vista de los
consumidores, tal vez ello explique el nUmero creciente de solicitudes de marcas de color.
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12.  Segun € cuestionario, 45 delas 75 Oficinas que respondieron afirmaron admitir €l
registro de marcas constituidas por un solo color, mientras que 71 de 76 Oficinas admitian
combinaciones de colores, y 72 de 75 admitian colores individuales 0 combinaciones de
col ores asoci ados con otros signos*.

13. Lassolicitudes de marcas de colores individuales y combinaciones de colores no han
estado exentas de polémica, y ya han sido objeto de varias resoluciones judiciales. A modo
de giempl o, pueden citarse algunas resol uciones que se ocupan de esta cuestion. En una
sentenciareciente, por g emplo, se mantiene que no puede presumirse a priori que un color
constituya, por si mismo, un signo, aungue si puede hacerlo en combinacion con un producto
o un servicio™. Segun dicharesolucién, el color posee, por si mismo, escasa capacidad para
comunicar informacion especifica, si bien no puede excluirse la posibilidad de que, en
determinadas circunstancias, € color pueda constituir, por si mismo, unaindicacion de origen.
Dado que & consumidor tipico solo es capaz de distinguir un pequefio nimero de colores,
bastaria un reducido nimero de registros de marcas para agotar toda la gama de colores
disponible. En consecuencia, la posibilidad de registrar una marca de color deberia estar
limitada por razones de interés publico. Puesto que € color carece de una capacidad
intrinseca para distinguir los bienes de una determinada empresa, en casi todos |os casos sera
necesario acreditar la distintividad adquirida.

14. Otro tribunal™* ha sefialado cuatro circunstancias en las que el color seria
intrinsecamente capaz de diferenciar los bienes alos que se aplica. Son las siguientes. a) que
el color no tenga una funcién ornamental, ni que transmita un significado conocido, como, por
giemplo, € rojo en e caso del peligro; b) que el color no tenga unafuncién utilitaria por
poseer propiedades fisicas 0 quimicas tales como las de reflgjar laluz o absorber € color;

C) que el color no tenga una funcion econdémica, es decir, que no sea el resultado natural del
proceso de fabricacién, como en el caso del color terracota paralastejas o las piezas de
ceramica; y d) que no se pretendaregistrar €l color cuando se haya acreditado que es
necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida
cuentadel color elegido y de los bienes de que se trate, otros comerciantes con motivacion
suficiente recurririan de modo natural a ese color y desearian utilizarlo de modo semejante
para sus bienes.

15. Enotradelasresoluciones, se determind que un color individual puede registrarse
como marcasi no es funciona desde €l punto devistajuridicoy si haadquirido distintividad.
Un color es funcional desde &l punto de vista juridico cuando es esencia parael uso o la
finalidad del articulo o cuando afecta a su costo o su calidad™. El criterio determinante en
este caso es s el uso exclusivo del color sitia alos competidores en una posicion de
desventgasignificativa. Los factores que deben considerarse paradeterminar si un color es
funcional son, entre otros: s e color tiene unafinalidad distinta de laidentificacion de la
marca; s esafinalidad esimportante paralos consumidores; s € color esel meor, o, d
menos, uno de los pocos colores aptos para dichafinalidad; si los competidores utilizan €l
color paraesafinalidad; y s existen otros colores que puedan ser empleados por terceros para
un uso semejante™®.

16. Enlamayoriade los ordenamientos juridicos, los solicitantes han de acreditar que el
publico ha aprendido a reconocer lamarca como distintiva de los bienes del solicitante'’. Las
solicitudes de registro de un determinado color deben, pues, estar acompafiadas de pruebas
sdlidas que demuestren que € publico albergala expectativa de que los bienes vendidos con
ese determinado color son los de una empresa especifica.
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Representacion de las marcas de color

17. Enlasrespuestas a cuestionario sobre este punto se indicaba que, en el marco del
procedimiento de registro, las Oficinas nacionales o regionales de marcas establecen el
requisito de identificar € color, ya sea por medio de una muestra depositada o por referencia a
un codigo de colores admitido (por gemplo, PANTONE®). También puede aportarse una
descripcion escrita.

18. A proposito de larepresentacion del color, un tribunal dictaminé que larepresentacion
“gréfica’ del color hade ser “clara, precisa, autbnoma, facilmente accesible, duraderay
objetiva’'®. Asi pues, una meramuestradel color esinsuficiente, ya que podria deteriorarse
con €l tiempo. Sin embargo, puede admitirse la descripcion escritadel color o su designacion
por medio de un cédigo de identificacion reconocido internacionalmente. Se ha considerado
que tales codigos son precisos y estables'™. En unaresolucién posterior, € mismo tribunal
indicd que, cuando |as combinaciones de colores se definen en abstracto, sin delimitar los
contornos, tiene que especificarse también “una disposicion sistematica que asocie |os colores
de un modo predeterminado y uniforme”®,

19. UnaOficinade marcas hamodificado su préctica® para que las marcas constituidas por
un solo color se consideren representadas graficamente si se describe por escrito €l color y se
acompaiia el correspondiente codigo, tomado de un sistema de identificacion de colores
reconocido internacionalmente, como, por gemplo, PANTONE®, RAL, Focoltone®, etc. La
lista no es exhaustivay laeleccion del sistema se degjaal arbitrio del solicitante. Las
representaciones que, siendo precisas, sean imposibles de interpretar sin un equipo 0 unos
servicios especializados y costosos, suponen una carga demasiado onerosa paratercerosy es
probable que sean rechazadas por no ser “fécilmente accesibles’.

20. Otra Oficinade marcas considerd que € color es un signo gque puede representarse
graficamente y ha admitido, ademés de una muestra de la marca de color, una descripcion que
indicaque e color se aplica, por cualquier procedimiento, como color predominante en €
envoltorio, embalgje o material promocional utilizado paralos bienes o en conexion con
ellos??. Seinsté a solicitante a que modificara su descripcién de lamarcaincluyendo el
correspondiente codigo de color PANTONE®.

21. Entrelosrequisitos paralarepresentacion de una marca de color pueden incluirse una
aclaracion de que lamarca es una marca de color, una descripcion por escrito delamarca, y la
reproduccion de lamarca en color. No obstante, es posible que no se exija que lamarca de
color esté limitada a una determinada forma o configuracion, o que se gjuste a un sistema o
una clasificacién cromética reconocida®.

iii) Hologramas

22.  Segun € cuestionario, 32 de las 70 Oficinas afirmaron admitir €l registro de hologramas
como marcas. Dado que |los hologramas permiten almacenar y recuperar dpticamente una
imagen tridimensional, puede resultar dificil reducir laimagen aunaformaimpresa, yaque la
imagen cambia segiin €l angulo desde e gque sea observadayy, por otro lado, la reproduccion
impresa no recoge el movimiento de laimagen.

23.  UnaOficinade marcas ha admitido € registro de hologramas como marcasy los ha
publicado en papel como marcas figurativas en su boletin de marcas®.
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Representacion de los hologramas

24. Un procedimiento que podria seguirse para representar |as marcas que estén constituidas
por hologramas es describir € holograma con tanto detalle como sea posible, aportando vistas
del holograma en diferentes encuadres, con indicacion de su angulo y aspecto. El uso de
técnicas de ataresolucion que eviten el fundido o € solapamiento de imagenes puede ser de
utilidad, ya que es posible que la mera descripcién de los efectos visuales no sea admitida®.

25. Enalgunas delas respuestas al cuestionario se haindicado que es necesario aportar una
seleccidn de imégenes que muestren el efecto hologréfico en su totalidad, asi como una
explicacion de dicho efecto en términos sencillos®. Se ha explicado también que lafotocopia
del holograma revelarala seleccién de las imagenes contenidas en € signo.

iIv)  Lemas publicitarios

26. Actuamente, € registro de los lemas publicitarios como marcas tiene una aceptacion
mas generalizada que en el pasado (67 de las 72 Oficinas que respondieron a cuestionario
indicaron que admiten dichos signos)?’. En lamayoria de |os sistemas, |os lemas publicitarios
pueden registrarse como marcas si son capaces de individualizar 1os bienes o los servicios de
unaempresa, siempre 'y cuando no estén constituidos por signos o indicaciones que describan
directamente |os bienes o servicios 0 sus caracteristicas esenciales, no sean laudatorios, y no
estén privados de carécter distintivo por alguna otra razon.

27. Loslemas publicitarios también pueden adquirir distintividad con el uso, ya se utilicen
individualmente o junto con otra marca, o como parte de ella. Para adquirir caracter distintivo,
la marca tendria que haber sido utilizada de modo que e sector del publico a que vadirigida
identifique el producto o el servicio como procedente de una determinada empresa™. Esa
identificacion puede ser € resultado de utilizar la marca como parte o componente de una
marca registrada, o en combinacion con ella.

28. End cuestionario se planted lapreguntade si a evaluar este tipo de marca deben
aplicarse criterios mas estrictos, o si € lema publicitario tiene que cumplir requisitos
adicionales de creatividad u originalidad para ser admisible”. En este caso, larespuestaha
sido que tales requisitos no deberian formar parte de la evaluacion de la capacidad del lema
publicitario paradistinguir bienes de una empresa de los de otra.

v)  Titulosde peliculasy libros

29. Segun € cuestionario, 65 de las 76 Oficinas que respondieron manifestaron admitir €l
registro de titulos de peliculas o libros como marcas™. Se admite con carécter general que los
titulos de las series y las cabeceras de | as publicaciones periddicas o los diarios pueden
cumplir lafuncién de unamarcaal identificar y distinguir 10s sucesivos nimeros publicados
por un editor de los publicados por otros editores o impresores. En este caso, |0s sucesivos
nimeros se considerarian productos (es decir, publicaciones) con un mismo origen
comercial®™.

30. Lasituacion esdiferente, sin embargo, en € caso de los titulos individuales, que
normal mente no pueden optar ala proteccion por marca, ya que se trata de obras individuales
gue no van a ser seguidas por otras, formando una serie. A este respecto, se ha considerado
que €l publico, en & mejor de los casos, puede asociar € titulo de un libro individual con un
autor, por giemplo, o con un tema, pero no con el origen del libro, es decir con su editor o
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impresor.

31. Frecuentemente, un titulo describe el contenido del libro al que serefiere, pero incluso
cuando sea arbitrario e independiente del contenido del libro, es posible que no se conceda la
proteccion por marca respecto del titulo de un libro individual por motivos derivados de la
interaccion entre el derecho de autor y el derecho de marcas®. En concreto, mientras que la
marca conserva su vigor en tanto sea utilizada, el derecho de autor expira en un momento
prescrito. Por ello, la existencia de un derecho de marca sobre € titulo de un libro individual
podrialimitar €l uso irrestricto de la obra unavez expirado € derecho de autor (véase €l
documento SCT/16/5, capitulo IV .e) y f)).

32. Debe tenerse presente gque en ciertas jurisdicciones |os titul os pueden estar protegidos
por sistemas sui generis™. Tales sistemas establecen que, aunque € titulo se considere
fundamentalmente un identificador, independiente de la obra, tiene que ser, como lamarca,
distintivo y no descriptivo, respecto de la obraidentificada.

33. Encuanto alos requisitos especiales que af ectan a este tipo de marca, en las respuestas
al cuestionario seindico que, en general, se permite €l registro si se presenta una autorizacion
de registro concedida por € titular de los derechos sobre € titulo. Se sefial 6 también que los
titulos de las peliculas o libros no deben ser contrarios a orden publico o lamoral.

vi)  Sgnos animados o de multimedia

34. No hay reglas generales respecto de estos signos. En algunas Oficinas no constituyen
una categoria de marcas independiente. El signo esta constituido por € movimiento de un
determinado objeto (por ejemplo, una combinacién del objeto y del movimiento perceptible
visuamente). Laimagen en movimiento puede ser un fragmento de pelicula cinematografica
o de video, o € logotipo mévil de un programa de television, etcétera®. Al parecer, la
decision sobre si una marca de este tipo puede registrarse solo puede tomarse estudiando cada
caso individuamente. Interesa sefidar que 21 de las 72 Oficinas que respondieron al
cuestionario indicaron que admitian € registro de los signos animados 0 de multimedia como
marcas.

Representacion de los signos animados o de multimedia

35. Enagunasrespuestas al cuestionario se especificd que es necesario presentar todas las
imagenes fijas que constituyen el efecto de multimedia, o bien una seleccidn de muestras
suficiente para representar o mostrar plenamente la distintividad del efecto de multimedia, asi
como unaexplicacion adicional del efecto en términos sencillos. En general, es necesario que
el solicitante deposite una muestra del signo animado o de multimedia completo en un soporte
de datos digitales con un formato de datos determinado o admitido por la oficina,
normalmente un CD-ROM o un DVD®.

36. Sehasefidado que laaparicion de Internet ha hecho que sea posible técnicamente
presentar logotipos en movimiento, y que tales signos se estan haciendo cada vez mas
comunes®. Son las Oficinas las que eligen |os medios admitidos para representar tales
marcas, por gemplo: una serie de imagenes fijas, laimagen en movimiento representada

el ectrénicamente, una descripcion escrita de la marca, o una combinacién de estos elementos.



SCT/16/2
pagina 8

vii) Marcasde posicion

37. Estas marcas se definen por la posicion en que aparecen en un determinado producto o
sefijan aé® . Las Oficinas que respondieron a cuestionario no aportaron informacion
especifica sobre estas marcas. Al parecer, la evaluacion de su caracter distintivo, ya sea
inherente o adquirido por €l uso, habria de hacerse individualmente en cada caso. La
representacion grafica podriaincluir unaimagen o dibujo que muestre la posicion especial de
la marca con respecto a producto, asi como una descripcion verbal.

viii) Marcas gestuales

38. Sehahecho referenciaalaposibilidad de considerar el gesto como otro tipo de marca
no tradicional. Posiblemente se necesite méas experiencia para determinar si estas marcas son,
en realidad, otro tipo de marca animada o marcafigurativa, o s, por € contrario, constituyen
una clase de marcas independiente. Si bien €l registro de este tipo de signos continua siendo
excepcional*®, al parecer su representacion gréfica puede efectuarse por medio de un dibujo o
unaimagen y unadescripcion. Mas dificil puede ser demostrar que el gesto sea distintivo
parad tipo de bienes o servicios alos que se pretende aplicar. No hay informacion sobre este
tipo de marca en las respuestas a cuestionario.

b)  Signosnovisibles
) Marcas sonoras

39. Lossonidos pueden ser musicales 0 no musicales. Los sonidos musicales pueden haber
sido creados expresamente (es decir, por encargo especifico), o bien tomados de laamplia
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 egemplo, € trueno o & rugido de un ledn). Segun € cuestionario, 38 delas 76
Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73
Oficinas que respondieron afirmaron admitir € registro de los sonidos no musicales como
marcas.

40. En agunas legislaciones se contempla expresamente la posibilidad de proteger los
signos sonoros como marcas™. En otras, aunque no se prevé dicha proteccion, podria
interpretarse que no queda excluida. Asi sucede en los casos en que lalista de signos
recogida en |a correspondiente legislacion no se considera exhaustiva'y puede incluir otros
signos, siempre y cuando se satisfagan criterios preestablecidos. Por g emplo, unalista puede
contener signos que tengan |la propiedad inherente de poder ser percibidos visuamente, sin
por ello excluir otros signos, tales como los sonidos, que carezcan de esa propiedad™.

41. S bien no puede descartarse la posibilidad de que |os sonidos tengan una capacidad
intrinseca para distinguir bienesy servicios, posiblemente sea més frecuente que adquieran su
caracter distintivo con € uso y que se empleen en combinacion con otros tipos de marcas,
tales como las marcas verbales o figurativas™. En tal caso, anbos tipos de signos deben ser
capaces de operar COmo marcas.
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Representacion de los sonidos

42. Enlamayoriade las respuestas a cuestionario seindico que &l sonido tiene que
representarse gréficamente o mediante notacién musical, o bien ser descrito con palabras.
También pueden aportarse casetes y discos compactos. En unarespuesta, se hacia referencia
a “mugido de unavaca’ y a “sonido de labocina de un automovil”, siempre y cuando dichos
sonidos tengan capacidad distintiva. En tales casos, en la solicitud deben indicarse las
caracteristicas del sonido o su diagrama de frecuencias, y la banda de sonido debe registrarse
en una banda magnetof 6nica®.

43. Al parecer, no hay un método especialmente preferido parala representacion graficade
los signos sonoros, por 1o que en los diversos sistemas nacionales se siguen diferentes
procedimientos, que en ocasiones se emplean conjuntamente. En un Estado miembro®, por
giemplo, larepresentacion gréfica de los sonidos puede efectuarse por medio de una
descripcion por escrito, de una notacion musical, o del nombre de la obramusical de que se
trate, si se aportainformacion adicional que identifique la version concreta que es objeto de la
marca, lacua se reproduce en la grabacion que se adjuntaalasolicitud. LaOficinadeP.I. de
otro Estado miembro establece que, siempre que sea posible, los solicitantes deben describir
las marcas sonoras por medio de su notacion musical. Norma mente |os solicitantes deben
depositar dos grabaciones del sonido en CD para su archivo en € registro™.

44. Puede citarse unaresolucién judicial que se ocupa de la cuestion de si es posible
representar graficamente un signo que carece de la capacidad intrinseca de ser percibido
visuamente, y cuales son los medios admisibles parala representacién grafica de tales signos.
En dicha resolucion se mantiene que la representacion gréfica puede efectuarse “ en particular
por medio de iméagenes, lineas o caracteres’, siempre y cuando sea “clara, precisa, autbnoma,
facilmente accesible, inteligible, duraderay objetiva’*

45.  Ademés, € mismo tribunal sefial 6 que, en el caso del signo sonoro, dichos requisitos no
se satisfacen cuando €l signo se representa graficamente por medio de una descripcion verbal
escrita, por egemplo indicando que & signo esta constituido por las notas que forman una obra
musical 0 que eslavoz de un animal, o identificandolo por medio de unasimple
onomatopeya, sin mas, 0 mediante una mera secuencia de notas musicales. Por el contrario,
dichos requisitos se satisfacen cuando € signo se representa con un pentagrama divido en
compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuyaforma
indique su valor relativo, asi como accidentes, cuando sea necesario™.

i)  Marcasolfativas

46. En agunos paises es posible registrar marcas olfativas (olores, aromas o fragancias).
Seguin €l cuestionario, 20 de las 72 Oficinas respondieron que admiten €l registro de este tipo
de marca®’. Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas
es necesario acreditar que la marcaredne los requisitos exigidos para ser registrada, y a
examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ninglin motivo que impida € registro de
un olor cuando éste opera como marca de |os bienes del solicitante.

47. Asi, por ejemplo, la administracion competente de un Estado miembro ha determinado™
gue el examen que debe aplicarse en este caso debe establecer: a) si € solicitante eslaUnica
persona que comercializalos bienes afectados; b) si lafraganciano es un atributo inherente o
una caracteristica natural de los bienes sino, por e contrario, una caracteristica aportada por €l
solicitante; ) si € solicitante ha puesto de relieve y dado a conocer lamarca olfativaen su
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publicidad, y d) si € solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores
de sus productos han llegado a reconocer a solicitante como origen de dichos bienes. Se han
establecido criterios semejantes para evaluar las marcas olfativas en otro Estado miembro, en
el que se ha admitido €l registro de varias marcas olfativas®™.

48. Con arreglo ala préctica de la Oficina de marcas de un Estado miembro, la capacidad
que tiene un aroma para distinguir |os bienes o servicios de un solicitante se evalla
empleando |os mismos criterios que en e caso de cualquier otramarca, es decir,
determinando si otros comerciantes querrian 0 necesitarian legitimamente utilizar el aromaen
el desarrollo normal de su actividad comercial. No obstante, algunos tipos de aromas han sido
declarados no aptos para distinguir. Entre ellos seincluyen: a) el aroma natural de un
producto, por gjemplo los perfumes y aceites esenciales; b) los aromas de enmascaramiento,
gue se considera que tienen un proposito funcional y, por consiguiente, carecen de capacidad
distintiva, y ¢) los aromas gque son funcionales o0 comunes en €l respectivo sector de actividad,
por giemplo el aroma de limon en los productos de limpieza, utilizado para hacer € producto
més agradable o atractivo™.

Representacion de las mar cas olfativas

49. Hay amplias diferencias entre las leyes de marcas tanto nacionales como regionales en
cuento alos medios que se consideran admisibles parala representacién grafica de las marcas
olfativas. Enlamayoria de los sistemas se requiere algun tipo de representacion graficade
los signos olfativos. Sin embargo, ha resultado dificil determinar si una descripcion por
escrito puede satisfacer ese requisito. Por gemplo, con arreglo ala practica administrativa de
un Estado miembro®, el solicitante no tiene que presentar un dibujo de lamarca cuando se
trata de una marca exclusivamente no visual, como, por g emplo, un aroma o un sonido. En
lugar de ello, los solicitantes deben presentar por escrito una descripcion claray detallada de
lamarcano visual.

50. En otro caso concreto se considerd la cuestion de si se satisfacian los requisitos de la
representacion grafica de unamarcaolfativaal reproducir € olor: a) por medio de una
formula quimica, b) por medio de una descripcion (que debera ser publicada), c) por medio
de un depdsito, o d) por combinacion de dichos procedi mientos sustitutivos de la
reproduccién.

51. Enestecaso, € tribunal competente dictamind, en lo que respecta ala férmula quimica,
gue serian pocos quienes admitieran que una formula de ese tipo guarda relacion con el olor
gue se pretende registrar. Puesto que una férmula quimica no representa el olor de una
sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representaci én suficientemente claray
precisade lamarca. Asimismo, la propiadescripcién del olor tampoco es suficientemente
clara, precisay objetiva. El deposito de una muestra del olor no constituye una representacion
gréficay, ademés, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias™.

52. En consecuencia, € requisito de la representacion gréfica en el caso de las fragancias no
se satisface con una formula quimica, una descripcion escrita, o el deposito de una muestra
del olor, y tampoco por una combinacién de esos elementos™. Més recientemente, se ha
sefidlado que actualmente no existe ninguna clasificacion de las fragancias aceptada
internacional mente con caracter general, que permita, como sucede con los cédigos de colores
internacionales o con la notacion musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada
fragancia por medio de la atribucién de un nombre o un codigo especificos™.
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iii) Marcas gustativas

53. Enagunasjurisdicciones se ha admitido e registro de marcas gustativas™. En un caso
concreto, €l requisito de representacion gréfica se satisfizo por medio de una descripcion por
escrito del sabor e indicando que corresponde a unamarca gustativa. Al evaluar la
posibilidad de registrar este tipo de signo, pueden aplicarse principios semejantes alos que
corresponden alos olores y podria aducirse que las marcas gustativas solo pueden aplicarse a
los bienesy no alos servicios.

54. Enunareciente resolucion judicial, se establecia que e sabor cuyo registro se solicitaba
no era constante y podria experimentar modificaciones seguin € tipo o lamadurez del fruto
considerado. Por €lo, laindicacion “sabor artificial” no bastaba para asegurar la constancia,
pues existen y pueden sintetizarse diversos sabores de fresa. En consecuencia, €l tribunal
establ ecg ;5 gue lamarca solicitada estaba privada de todo caréacter objetivo y no permitié su
registro’’.

iv)  Marcas detextura o tactiles

55. Enestetipo de marcaeslasuperficie del producto lo que puede dar lugar a su
reconocimiento, por gemplo por tener la superficie tocada una estructura o textura especificas
y reconocibles®®. Seguin e cuestionario, es posible registrar marcas de texturaa menos en
unajurisdiccion. Larepresentacion gréficadel signo se efectlia por impresion en relieve
(braille)®. En un Estado miembro, se haregistrado una marca que consiste en latexturao
superficie de una botella®. El solicitante indicaba el tipo de marcaen lasolicitud y aportaba
una descripcién muy detallada de lamarcay, como reproduccion del signo, una muestra de la
superficie en relieve, siguiendo e procedimiento de escritura por e sistemabraille.

1. ASPECTOS COMUNES

56. Habida cuenta de la panoramicade los nuevos tipos de marcas presentada en el capitulo
precedente, en el que ahora nos ocupa la atencidn se centrara en las cuestiones comunes a
todos ellos. Como punto de partida, en la seccion a) se describe la evolucion experimentada
por los nuevos tipos de marcas en e mercado como consecuencia de |os cambios habidos en
las estrategias de comercializacion y publicidad. A continuacion, se prestara atencion ala
necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para su uso por todos los
comerciantes (seccion b)), la aplicacion de los principios generales del Derecho de marcas a
los nuevos tipos de marcas (seccion ¢)), las posibles areas de coincidencia con otros ambitos
de la proteccion por propiedad intelectual (seccion d)), y los modos de representar [os nuevos
tipos de marcas en €l curso del procedimiento de registro (seccion €)).

ad)  Evolucién de los nuevos tipos de marcas

57. Ladiversdad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas 'y
emplear en e mercado (véase & capitulo |1 precedente) indica que el Derecho de marcas
experimenta un proceso dindmico gue genera constantemente tipos de marcas nuevos. La
idea de que |a categoria de los signos que pueden constituir marcas tiene un nimero de
miembros potenciamente ilimitado esté recogida en € articulo 15.1 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante,
“el Acuerdo sobre los ADPIC”), que comienza con las palabras. “podra constituir una marca
de fébrica o de comercio cualquier signo [subrayado afiadido] o combinacion de signos que
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sean capaces de distinguir 1os bienes o0 servicios de una empresa de |os de otras empresas.” El
articulo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC también establece claramente que sblo operan
como marcas |0s signos que sean capaces de distinguir 1os bienes o servicios de una empresa
de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implicitamente a una de las funciones
fundamentales de las marcas: lade identificar el origen comercia de los bienesy servicios
gue se ofrecen en el mercado. En consecuencia, préacticamente cualquier signo capaz de
distinguir bienes o servicios puede ser considerado unamarca. Como es natural, 10 anterior
no afecta ala cuartafrase del articulo 15.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC, en virtud de la cual
los Miembros pueden exigir como condicion para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente.

58. Laeleccion de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la
estrategia publicitariay de comercializacion particular de cada empresa. Sin embargo, la
aceptacion del signo elegido en el mercado dependera en ultimo término de la percepcidn del
consumidor. Lasintensas campafias publicitarias y de promocion realizadas a propésito de
los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atencion del consumidor y predisponerlo
a establecer unavinculacion entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.

59. Cuando & consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la
denegacién de la protecci6n que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusion del
consumidor. Cuando no existe una proteccion suficiente, los competidores del productor o
proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que
induzcan a confusion, desorientando asi a consumidor en cuanto ala procedencia comercial
delos bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la
reputacion que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversion en
lacalidad y promocion del producto o servicio. A este respecto, |as autoridades competentes
posi blemente deban considerar si la proteccion de los nuevos tipos de signos puede efectuarse
aplicando los principios ya establecidos del Derecho de marcas o s, por e contrario, pueden
Ser necesarios nuevos enfoques o principios.

b)  Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos

60. Con € reconocimiento de nuevos tipos de marcas se amplia el repertorio de signos que
pueden acogerse ala proteccion por marcay que pueden ser utilizados en el mercado para
distinguir bienes o servicios. La cantidad de tipos de signos disponibles para ser utilizados y
protegidos como marcas es, por |o tanto, mayor. En consecuencia, también es mayor la
variedad de |os signos que pueden ser objeto de derechos de marca exclusivos y especificos.
Laadquisicion ddl derecho de marca no impide, en general, e uso del signo. Por definicion,
el alcance del derecho de marca esta limitado al uso exclusivamente comercial de signos
protegidos especificos. Ademas, el derecho deimpedir que terceros utilicen lamarca
protegida esta supeditado a principio de especialidad. Ese derecho solo puede alegarse en
relacion con €l uso de la marca paralos bienes o servicios respecto de los cuales la marca esté
protegida.

61. Segun e derecho de marcas, € titular de lamarca goza del derecho de uso exclusivo de
la marca protegida, como se pone de manifiesto en su derecho aimpedir aterceros dicho uso.
En general, ese derecho exclusivo tiene que guardar un equilibrio con €l interés de los deméas
participantes en € mercado por mantener ciertos signos fueradel ambito de la proteccion y
disponibles parasu uso. Asi, por g emplo, las indicaciones que describen ciertas
caracteristicas de los bienes 0 servicios necesariamente han de estar disponibles para ser
utilizadas por todos los operadores del mercado que ofrezcan dichos bienes o servicios. Este
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principio esta claramente recogido en €l articulo 6quinquies.B)2) del Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante, “el Convenio de Paris’), en e que se
establecen como motivos para la denegacion del registro de una marcalas indicaciones
referidas a“la especie, la calidad, lacantidad, el destino, € valor, € lugar de origen de los
productos o la época de produccion”.

62. Lanecesidad de mantener ciertos signos o indicaciones disponibles para ser utilizados
por todos los participantes en el mercado es, pues, una cuestion que afecta con caracter
general atodo el sistema de proteccion por marca. En consecuencia, afecta igual mente al
reconocimiento de los nuevos tipos de marcas. Nadatiene de extraordinario que, en €
contexto de la concesién de proteccion a nuevos tipos de marcas, |os tribunales hayan tenido
en consideraci én aspectos tales como la necesidad de utilizar un signo especifico, la necesidad
efectiva que otros comerciantes puedan tener de utilizar € signo, o la necesidad que otros
comerciantes puedan tener de utilizar un determinado signo en la operacién normal de su
actividad (véase 11.a)ii) y 11.b)ii) supra).

63. Larespuestaalanecesidad de asegurar ladisponibilidad de ciertos signos, en e caso de
los nuevos tipos de marcas no es diferente de la aplicada normalmente en relacién con las
marcas tradicionales. En general, este aspecto se considerara como uno de |os factores que
determinan la capacidad de un determinado signo de distinguir la procedencia de los bienes o
servicios paralos que se aplica. Probablemente, este problema tendra menor importanciaen
relacion con los signos compl gos, como, por gjemplo, un embal gje de productos que combine
unaformatridimensional con varios coloresy elementos figurativos, un holograma
constituido por imagenes que combinen diferentes colores y dibujos, un video musical, o una
obramusical que requiera una instrumentacion especifica.

64. Sinembargo, lareivindicacion de la proteccion por marca de signos mas el ementales,
como, por gjemplo, recipientes con formas geomeétricas basicas no modificadas o un Unico
color u olor, planteala necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para uso de
todos los operadores comerciales de un determinado sector. Por otro lado, podria plantearse
la cuestion de hasta qué punto e consumidor es capaz de distinguir entre signos de un mismo
tipo en una gradacion que puede ser muy fina. Asi, por g emplo, lavariedad de los tonos de
color podriamultiplicarse casi hasta d infinito. En lapréctica, sin embargo, el consumidor no
es capaz de distinguir los matices crométicos mas delicados.

c) Aplicacién delos principios del Derecho de marcas

65. Ademas de lacuestion del equilibrio entre el derecho ala proteccion por marcay la
necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos, también han de considerarse en
relacion con |os nuevos tipos de marcas otros principios del derecho de marcas. Asi, por
ejemplo, son motivos absol utos parala denegacion® 1a carencia de carécter distintivo, €l
hecho de que €l signo esté constituido exclusivamente por indicaciones descriptivas, 0 que
haya adquirido caracter genérico. También puede denegarse |a proteccion de signos que sean
contrarios alamoral o e orden publico, o cuya naturaleza sea engafiosa™. En e

articulo 6quinquies.B)2) y 3) del Convenio de Paris se recogen estos criterios en €l contexto
de las excepciones a principio de proteccién en idénticas condiciones (clausula“tal cual es’),
establecido en e articulo 6quinquies.A)1)%.
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66. Cabe preguntar, por ggemplo, si €l uso de un signo olfativo para un perfume debe ser
considerado descriptivo aunque el perfumey el signo olfativo con el que se comerciaiza sean
sustancial mente diferentes. Otro ejemplo puede ser el uso de una marca sonora para partituras
musicales o discos compactos. En estos casos, la decision puede guiarse por criterios tales
como el hecho de que € signo olfativo o sonoro constituya un atributo inherente o una
caracteristica natural de los bienes paralos que se usa (véase I1.b)ii) supra).

67. En € contexto delos nuevos tipos de marca, también puede prestarse especial atencién
al principio de que la distintividad puede adquirirse con € uso, que se recoge, por giemplo, en
el articulo 15.1) del Acuerdo sobrelos ADPIC. Como se hamostrado en la panorédmicade los
signos visiblesy no visibles ofrecida en € capitulo precedente, algunos nuevos tipos de
marcas, como por € emplo los colores individuales, tienen escasa capacidad intrinseca para
distinguir bienes o servicios. La proteccion puede depender, por |o tanto, de que se acredite
que ladistintividad se ha adquirido con el uso (véase, por gemplo 11.a)ii), vii) y viii) supra).

d) Coincidenciacon la proteccion de los disefios industriales y por derecho de autor

68. El reconocimiento de nuevos tipos de marcas puede dar lugar ala aplicacion en la
legislacion de marcas de principios originados en otros campos de la proteccion de la
propiedad intelectual. En el capitulo precedente se hizo referencia, por giemplo, a principio
de funcionalidad, en virtud del cual seimpide €l registro de formas cuyas caracteristicas
esencial es desempefian una funcién técnica (véase |1.a)i) supra). Este principio también esde
aplicacion en la proteccion de los disefios industriales (véase el documento SCT/9/6).

69. Otraareade coincidencia puede darse entre el Derecho de marcasy €l derecho de autor.
Hay materia que puede protegerse tanto en virtud de lalegislacién de derecho de autor como
delademarcas. Asi sucede, por g emplo, con ciertos tipos de marcas tradicionales
constituidas por logotipos, pinturas, figuras o dibujos. El reconocimiento de nuevos tipos de
marcas amplia el acance de la materia que puede gozar de doble proteccion al amparo de los
regimenes de derecho de autor y de marcas (véase en €l documento SCT/16/5 un andlisis més
detallado).

€)  Modos de representar los nuevos tipos de marcas

70. Enreacion con e procedimiento de registro, los nuevos tipos de marcas plantean el
problema préctico de su representacién grafica o de otro tipo, gue constituye un requisito en
muchas | egislaciones de marcas™. Como se ha mostrado en la panorémica ofrecida en el
capitulo precedente, para asegurar que € registro de la marca reproduzca adecuadamente los
signos protegidos puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precision,
accesibilidad, inteligibilidad, duracion y objetividad de la representacion grafica. En cuanto al
procedimiento de representacion empleado en la préctica, 10s nuevos tipos de marcas ofrecen
frecuentemente posibilidades diversas, que varian, por gemplo entre la descripcién por escrito
y lareproduccion digital (véase I1.a)ii) y vi), 11.b)i) y ii)).

71. Enlosparafos4, 5y 6 delaregla3 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre e
Derecho de Marcas se contemplalareproduccion de los signos visibles y |a representacion de
los signos no visibles en el marco del procedimiento de solicitud. Solo se estipulala
naturaleza de la reproduccién o larepresentacion en e caso de las marcas tridimensionales. A
este respecto, en laregla 3.4)a) se explicitaque “lareproduccién de lamarca consistira en una
reproduccién gréfica o fotogréfica bidimensional”. Laregulacion més detalladay, en su caso,
laformulacion de un enfoque comun para la representacion de |os nuevos tipos de marcas en



SCT/16/2
pagina 15

el procedimiento administrativo de las Oficinas de marcas, contintia siendo una cuestion
pendiente.

V. RESUMEN

72. El usoy registro de nuevos tipos de marcas suscita una serie de importantes cuestiones
gue pueden requerir un estudio mas detenido. Entre éllas se incluyen las siguientes:

— lacontinua aparicion de nuevos tipos de marcas como consecuenciade la
constante evolucion de |os medios empleados en las técnicas de comunicacion y
comercidizacion (véase I11.a): “Evolucion de los nuevos tipos de marcas en el mercado”);

- el equilibrio entre la posible proteccion de nuevos tipos de marcas y la necesidad
de asegurar la disponibilidad de ciertos signos para uso de todos |os comerciantes
(véase I11.b): “Necesidad de asegurar la disponibilidad de ciertos signos”);

- métodos adecuados para aplicar, en relacién con |os nuevos tipos de marcas,
principios del Derecho de marcas ya establecidos, como, por gemplo, € requisito de
distintividad, la exclusién de |os signos descriptivos, la adquisicion de la distintividad por el
uso (véase I11.c): “Aplicacion de principios del Derecho de marcas’);

—  lanecesidad de formular enfoques y principios complementarios en e Derecho de
marcas con € fin de asumir la aparicion de nuevos tipos de signos y asegurar la congruencia
con otros campos de la proteccion por propiedad intelectual (véase I11.d): “Coincidencia con
la proteccidn de los disefios industriales y por derecho de autor”);

- métodos adecuados para representar 10s nuevos tipos de marcas con € fin de
registrarlos (véase 111.€): “Modos de representar |os nuevos tipos de marcas’).

[Sigue €l Anexo]

V éase, por ggemplo: la Directiva europea relativa ala aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (articulo 2), el Reglamento sobre la marca comunitaria
(articulo 4), laDecision N.° 486 de la Comunidad Andina (articulo 134.f)), el Acuerdo dela
OAPI (Anexo I, articulo 2.1), etc.
Véase e “Cuestionario sobre e derecho internacional de marcasy las practicas relativas alas
marcas (SCT/11/6)”, documento WIPO/Strad/INF/1, pags. 17 y 18, en
<http://www.wipo.int/sct/en/meetings>.
63 de las 72 Oficinas que respondieron al cuestionario consideraron que el hecho de que la
forma se derive de la naturaleza de | os propios productos constituye un motivo absoluto parala
denegacion de lasolicitud. 1bid., pag. 21.
53 de las 67 Oficinas que respondieron al cuestionario consideraron que el hecho de que la
forma sea necesaria para obtener un resultado técnico constituye un motivo absoluto parala
denegacion de lasolicitud. 1bid., pag. 22.

[Sigue lanota en la pagina siguiente]
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31

ECKHARTT, Klaus“The Razor's Edge”’ en Trademark World, N.° 171, octubre de 2004,

pag. 40.

Por giemplo, en Hong Kong. Véase BARRACLOUGH, Emma“Tips on non-traditional marks
in Asid’, Managing Intellectual Property, noviembre de 2005, pég. 39, y e Reglamento
europeo sobre la marca comunitaria, articulo 7.1)e).

V éase Henkel KgaA contra OHIM, causa T-393/02 [2005] E.T.M.R. 6, seglin se recoge en
SIMON, llanah, “ECJ decisions reveal tension over registrability”, Managing Intellectual
Property, Vol. 2005, N.° 149, pég. 58.

V éase Nestlé Water s France contra OHIM, causa T-305/02 [2004] E.T.M.R. 41, segin la
recoge Peter Turner-Kerr en “EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments’, 1P
Quarterly, 2004, N.° 4, p4gs. 476 y 477.

Sin embargo, 50 de las 67 Oficinas que respondieron afirmaron que, cuando € registro de la
marca ha sido denegado, € titular no puede acreditar que su signo haya adquirido carécter
digtintivo con el uso. Véase el cuestionario, op.cit., pag. 22.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 22.

Véase la préacticaen Australia, Japon 'y Singapur en BARRACLOUGH, op cit., pags. 37,41y 3.
Véase el cuestionario, op. cit., pag. 26.

Véase la sentenciadel Tribunal Europeo de Justiciaen Libertel Groep contra Benel ux-
Merkenbureau, causa C-104/01[2003] E.T.M.R 41.

Véase laresolucion del Tribunal Federal de Australia en las causas Philmac Pty Ltd contra the
Registrar of Trademarks (2002) 56 IPR 452y BP Plc contra Woolworths Limited (2004) 62
IPR 545. Véase BARRACLOUGH, op.cit., pag. 37.

V éase la causa Qualitex Co. contra Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 34 USPQ.2d
1161.

V éase United States of America, 7. Color, Trademark Reporter, INTA, 13" Annua
International Review of Trademark Jurisprudence. Marzo-abril de 2006, Vol. 96, N.° 2,

pag. 235.

Por ejemplo, en e caso de la“marcade labotellaazul”, €l registrador de marcas del Reino
Unido determiné que € solicitante deberia haber aportado dicha prueba. Ty Nant Spring Water
Ltd’ s Trade Mark Application [2000] R.P.C. 55.

Criterios establecidos por €l TEJ en Ralf Seckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt,
causa C-273/00 [2002] E.C.R. 1-11737, parrafo 55.

Véase Libertel, op.cit., parrafos 28 a 38.

V éase Heidelberger Bauchemie GmbH, causa 49/02 [2004] E.T.M.R. 99, parrafo 33.
Informacion facilitada por la Oficina de Patentes del Reino Unido, junio de 2006.

El color parpuradel “chocolate en blogques, chocolate en barritas o en tableta” . Cadbury Ltd
contra JH Whittaker & Sons Ltd, causa N.° T26/2004, Comisionado Adjunto de Nueva Zelandia
(IPONZ), 14 de noviembre de 2004, véase Trademark Reportey INTA, op.cit, pags. 488y 489.
Véase India, color marks, BARRACLOUGH, op.cit., pags. 40y 41.

Véase RONNING, Debbie, “ Taste, smell and sound — Future Trademarks?’, en
<http://lwww.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx>.

Véase SIECKMANN, Ralf “Holograms: the next generation of trademarks?’, CPA’s IP
Review, Invierno 2005/06, N.° 13, pag. 26.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 30.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 28.

V éase Société des Produits Nestlé contra Mars UK Ltd., causa C-353/03 E.T.M.R., parrafo 23.
V éase OHIM contra Erpo Mébelwerk GmbH, causa C-64/02 P (Das Prinzip der
Beguemlichkeit) [2004] E.T.M.R., parrafo 35.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 31.

Véase PASSA, Jérdme, “Titres et slogans. entre marque et droit d’ auteur”, Propriétés
intellectuelles, enero de 2005, N.° 14, pags. 35-36.

[Sigue lanota en la pagina siguiente]
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% V éase por g emplo laresolucion de la Corte de Apelacién de los Estados Unidos para e

Circuito Federal en lacausa Herbko International, Inc. contra Kappa Books Inc., (308 F. 3"

1156), 3 de septiembre de 2002.

Por ejemplo, en laLey de marcas demanade 1994, arts. 5.1), 3) y 15. De acuerdo con €

art. 5.3) los titulos son “nombres o desi gnaciones especia es de publicaciones impresas, obras

cinematogréficas, obras musicales, obras draméticas u otras obras comparables’. Véase

KLINK, Jan, “Titlesin Europe: Trade Names, Copyright Works or Title Marks?’, European

Intellectual Property Review, Vol. 7, N.° 7, agosto de 2004, pags. 297-300.

Véase RONNING, op. cit., “Moving image mark”.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 33.

Véase VOLKER, Stephan, “Registering new forms under the Community Trademark”,

Trademark World, N.° 152, noviembre de 2002, pag. 32.

Ejemplos clésicos son laforma de una etiqueta de fébrica o de un pespunte decorativo en €l

bolsillo trasero de un pantaln tejano.

La sociedad Mars BV tiene registrado en el Registro de marcas de Benelux un gesto que

consiste en dos dedos cruzados para su chocolate TWIX (BX N.°520574). En el Reino Unido

existe un registro para una marca de servicios hipotecarios y de inversién (UK N.° 2012603),

gue representa a una persona tamboriledndose en la nariz con €l dedo. Véase RONNING, op.

cit., “Gesture Marks'.

Véase, por gemplo € articulo L.711-1,b del Codigo francés de la propiedad intelectual vy el

articulo 134.c) delaDecision N.° 486 de la Comunidad Andina, “Régimen comin sobre

Propiedad Industrial”.

40 El TEJ hizo esainterpretacion en Shield Mark BV contra Kist, causa C-283/01 [2004],

parrafo 35.

En Australia, por g emplo, se haregistrado lamelodia“Mr. Whippy” pese a que yaexiste la

conocidamarcaverba “Mr. Whippy” empleada para helados. También, el vals“Dolmio” sera

reproducido claramente en anuncios en los que aparece €l conocido nombre comercia

“Dolmio”, de salsaparapasta. Véase McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and

Scents as Trade Marks under Australian Law”, Intellectual Property Quarterly, N.° 2, 2004,

pags. 167 y 168.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 27.

s Véase Australia, sound marks, BARRACLOUGH, op.cit, pags. 37y 38.

Ibid., Singapur, sound marks, pég. 43.

En la causa Shield Mark BV contra Kist, el TJE citaba su resolucion precedente y recordaba los

“criterios Sieckmann” en relacién con la representacion grafica de las marcas. Véase Ralf

Seckmann v Deutsches Patent-und Markenamt, op.cit., parrafo 55.

Véase Shield Mark BV v Kist, op.cit., sentencia, parrafo 2.

Véase € cuestionario, op. cit., pags. 28'y 29.

8 Véase Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez, U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB). Lamarcase

describi6 asi: “unafraganciafloral, fresca, muy intensa, que recuerdaladelas flores de

Plumeria” paraemplearla con hilo de costura e hilo de bordado.

V éase Trade Marks Registry Work Manual, capitulo 6.2.2 “ Examination”, en

<http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>. 'V éase también:

Marca 2001416: “lamarca es unafragancia/olor flora que recuerdaal de las rosas, para su

aplicacion a neuméticos’, y Marca 2000234 “la marca consiste en el intenso olor de la cerveza

amarga, aplicado alas aetas o plumas de los dardos’. V éase Oficina de Patentes del

Reino Unido <http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>.

®  Véase Australia, smell marks, BARRACLOUGH, op.cit., pag. 37.

> Oficinade Patentes de |os Estados Unidos, Trademark Manual of Examining Procedure (2002)

WLTMEP3rd 807.11 (WL).

V éase la causa Ralf Seckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, op.cit. parrafo 19(2).

El solicitante deseaba registrar una sustancia quimica pura, €l cinamato de metilo. Aport6 una
[Sigue lanota en la pagina siguiente]
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formula quimicay describio € olor en los siguientes términos: “afrutado y balsdmico con un
ligero dejo acanel@’, con laintencion de utilizarlo para diversos servicios de las clases 35, 41

y 42 de la Clasificacion de Niza. Véanselos parrafos 10 a13.

Ibid., parrafos 69 a 73. Después de la sentencia Sieckmann, el TJE ha aplicado los mismos
criterios parala representacion gréfica de otros signos no tradicionales, tales como el color, en
lacausa Libertel, y el sonido, en la causa Shield Mark. Véanse supra las notas 13y 40.

V éase la causa Ralf Seckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt, op.cit., sentencia
definitiva.

Eden SARL contra OHIM, causa T-305/04, 27 de octubre de 2005, sobre € “olor de lafresa
madura’, empleado para una amplia variedad de productos para el hogar, productos de cuero y
productos de papel.

Por gemplo, en la Oficinadel Benelux se haregistrado la siguiente marca (DE SMAAK VON
DROP BX N.°625971): “Lamarcaconsiste en & sabor aregaliz, aplicado a productos de la
clase 16 (marcagustativa)”. Véase RONNING, op. cit.,” Taste marks”.

Causa Eli Lilly and Co. contra INPI, Tribunal de Apelacion de Paris, SalalV, 3 de octubre

de 2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), N.° 33, pag. 2433. Lasolicitud sereferiaaunamarca
gustativa que consistiaen “ el sabor artificial delafresa’ para productos farmacéuticos,
veterinarios y de higiene, asi como sustancias dietéticas para uso medicinal.

Se ha sefidlado que, en 1915, la botella de vidrio de Coca-Cola fue disefiada para ser reconocida
también en la oscuridad. Véase RONNING, op. cit., “Feel marks (tactile marks)”.

Véase e cuestionario, op. cit., pag. 33.

Solicitud N.° 140058, de 17 de diciembre de 2003, y registro formalizado en virtud del titulo
N.© 29597, de 28 de abril de 2004, “Textura superficie Old Parr”, para bebidas alcohdlicas,
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectua (IEPI).

Véase e cuestionario, op. cit., pags. 56-59.

Véase e cuestionario, op. cit, pags. 60 -61.

En el articulo 6quinquies.A)1) del Convenio de Paris se establece: “Todamarcade fabrica o de
comercio regularmente registrada en €l pais de origen sera admitida para su deposito y protegida
tal cua esen los demas paises de laUnion [de Parig] ...”.

Véase e cuestionario, op. cit., pags. 6-7.
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ANEXO

EJEMPLOS DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS

En este anexo se ofrecen gjempl os de nuevos tipos de marcas que la Secretaria ha
recibido de algunos miembros del SCT expresamente para este fin. Los ejemplos se
reproducen Unicamente parailustrar diversos modos de representar algunos nuevos tipos de
marcas, y no son necesariamente representativos de lalegislacion y practica en materiade
marcas del respectivo miembro del SCT.

EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES REGISTRADAS:

Suiza (N.° de registro 541 393), clase 29:

Madagascar (sin indicacion de Japon (N.° de registro 4153602),
nimero de registro), clase 43:
clases 32y 33:
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Singapur (N.° de registro T00/12240B), Noruega (N.° de registro IR 785438),
clase 16: clase5:
o
—

EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR REGISTRADAS:

Madagascar (sin indicacion de nimero de registro), clase 4:

Noruega (N.° de registro 226920), clase 34:
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Turquia (N.° de registro 2004/40402), Turquia (N.° de registro 2004/40403),
clases 18 y 25: clases 18 y 25:

Suiza (N.° de registro 499 949), clase 16:

“verde”
» Declaracion (tipo de marca): marcade color
» Especificacién: PANTONE 347 MC

* Seacreditalaadquisicion de ladistintividad por medio una encuesta entre |os
consumidores

Reino Unido (sin indicacion de N.° de registro), clases 6, 11, 19y 20:

Descripcion: Los dos colores estan distribuidos del mismo modo y ocupan la misma
superficie, e color azul esta situado horizontalmente sobre el color rojo, formando un
conjunto franjeado.

Indicacion del color: Azul RAL5015, Rojo RAL 2002

Reino Unido (N.° de registro 2360815A), clase 33:

Descripcion dela marca: Lamarcaconsiste en e color negro del vodka, color “PANTONE
black”.

Reivindicacion /Limite: El solicitante reivindica el color negro (“PANTONE black”) como
elemento de lamarca
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EJEMPLOS DE HOLOGRAMAS REGISTRADOS COMO MARCAS:

Suiza (N.° deregistro IR 683 249), clases 9, 16, 36 y 38:

EJEMPLOS DE LEMAS PUBLICITARIOS REGISTRADOS COMO MARCAS:
Singapur (N.° de registro T03/04435F), clase 3:

“NEVER SAY DRY”

Estados Unidos de América (N.° de registro 2,793,39), para diversos servicios de
telecomunicacion, clase 39:

“PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO”

Madagascar (sin indicacién de nimero de registro), clase 36:

“VIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC SERENITE”

Suiza (N.° deregistro 357 711), clase 31

“LES CHATS ACHETERAIENT WHISKAS’

EJEMPLOS DE TiTULOS DE LIBROS O PELICULAS REGISTRADOS COMO
MARCAS:

Suiza (N.° de registro 486 730), clases9y 41. “HARRY POTTER”

Estados Unidos de América (N.° de registro 3,106,202), para una serie de libros de bolsillo de
relatos del Oeste: “SILVER KANE”
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EJEMPLOS DE SIGNOS ANIMADOS O DE MULTIMEDIA REGISTRADOS:

Comunidad Europea (N.° de registro 3429909), clases 9, 28, 38, 41:

Suiza (N.° de registro 495 047), clase 5:

Marca registrada con lasiguiente indicacién: “El color cambia de rojo a verde de modo

continuo en las olas, desde & angulo inferior izquierdo hacia el angulo superior derecho, en
un periodo de ocho segundos’.

Finlandia (N.° de registro 229446), clases 9, 25, 28, 38y 41.:

Marca registrada con lasiguiente indicacion: “Lamarca es unaimagen mévil enlaquela
palabra POST| permanece en la misma posicién y aparece en torno a dicha palabra un circulo
azul movil con distintos tamafios y posiciones. Laposicién, asi como e tamafio, del circulo o
parte del mismo que aparece, seindican en las figuras’.
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EJEMPLOS DE MARCAS DE POSICION REGISTRADAS:

Suiza (N.° de registro 465 214), clase 25:

_______

Marca registrada con la siguiente indicacion: “El registro de lamarcano afectaa disefio del
traje de bafio”.

EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS REGISTRADAS:

Noruega (N.° de registro 226092), clases 29, 30y 35:

 zany 12

-
— = - +

e = > ——
15 - ' o - . - ’ <
> * $ $

. L \J
KI (o0 LA

|

Estados Unidos de América (N.° de registro 2,827,972)

“Lamarca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes a sonido que emite € grillo a
cantar”.
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EJEMPLO DE MARCA OLFATIVA REGISTRADA
Estados Unidos de América (N.° de registro 2,560,618), para un liguido aceitoso empleado
para cortar metal y un liquido aceitoso utilizado para separar metales en laindustria

metalUrgica, en laclase 4:

“El aromade lagoma de mascar”.

[Fin del Anexoy del documento]



