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SCT/17/3
I INTRODUCCION

1. En la decimosexta sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT), que tuvo lugar en Ginebra del 13 al 17

de noviembre de 2006, el SCT pidi6 a la Oficina Internacional que preparase un documento
de debate para la siguiente sesion del Comité, en el que se estudiase la relacion entre los
principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. En él deberian
tomarse en consideracion todos los principios incluyendo, entre otros, los de funcionalidad,
especialidad y caracter distintivo, asi como las cuestiones de interés publico, como la
salvaguardia del dominio publico (véase el documento SCT/16/8, parrafo 9). En
consecuencia, la Secretaria ha elaborado el presente documento, que versa sobre dichas
cuestiones.

2. El presente documento se basa en las conclusiones preliminares expuestas en el
documento SCT/16/2 (“Nuevos tipos de marcas”), que a su vez se basa en gran medida en la
informacidn proporcionada por 73 Estados miembros y tres organizaciones no
gubernamentales en sus respuestas al Cuestionario de la OMPI sobre la legislacion y la
practica en materia de marcas (documento WIPO/Strad/INF/1). También se basa en la
informacién enviada por los siguientes miembros del SCT, como fue acordado durante la
decimosexta sesion del SCT: Alemania, Australia, Bulgaria, Croacia, Chile, China, Ecuador,
Eslovenia, Estados Unidos de América, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Japon, la ex
Republica Yugoslava de Macedonia, Marruecos, , Moldova, Noruega, Reino Unido,
Republica de Corea, Suecia, Suiza, la Comunidad Europea y la Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP) en nombre de Bélgica, Luxemburgo y los Paises Bajos.

II.  RELACION ENTRE LOS PRINCIPIOS EXISTENTES EN MATERIA DE MARCAS
Y LOS NUEVOS TIPOS DE MARCAS

a) Resefia

3. Se ha observado que no se aplican criterios especificos para evaluar si se cumplen las
condiciones para el registro de las marcas no tradicionales. La jurisprudencia nacional y
regional no parece indicar que se requiera por parte de las autoridades una evaluacion del
cumplimiento de los requisitos de registro mas estricta para los nuevos tipos de marcas que
para las marcas tradicionales. Basicamente, aquellas marcas deben superar la prueba de los
motivos absolutos de denegacion, a saber: falta de caracter distintivo (esto es, caracter
distintivo y genérico), conflicto con el orden publico o la moral, o caracter engafioso®. La
legislacion o la préactica de ciertos paises incluye condiciones especificas que se pueden
aplicar a ciertos tipos de marcas®. Si bien cabe aplicar criterios de examen idénticos para
todos los tipos de marcas, no se pueden excluir variaciones en su valoracion ya que la
percepcion del publico puede cambiar en funcion del signo. Los consumidores no estan
necesariamente acostumbrados a ver los nuevos tipos de marcas de la misma forma que otras
marcas més tradicionales®.

b)  Objeto de la proteccién

4.  Enel Articulo 15.1) del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) se define que podré ser objeto de proteccién como marca “cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa
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de los de otras empresas...”. Los Miembros de la OMC pueden exigir como condicion para el
registro que los signos sean perceptibles visualmente, conforme a lo estipulado en la cuarta
oracion del Articulo 15.1). Sin embargo, no tienen obligacion de hacerlo.

5. Aesadefinicion le sigue una lista no exhaustiva de signos susceptibles de ser
registrados, en particular las palabras, con inclusion de los nombres de persona, las letras, los
numeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier
combinacion de estos signos. La mayor parte de los paises han incorporado estas
disposiciones en su legislacion sobre marcas, mediante una enumeracion ilustrativa y no
exhaustiva de los tipos de signos que pueden tenerse en cuenta para su proteccién como
marcas 0 mencionando los requisitos especificos que ha de cumplir determinado signo, por
ejemplo, el requisito de la representacion gréfica®.

6.  Dado que la enumeracion de sefales susceptibles de constituir marcas que figura en el
Articulo 15.1) del Acuerdo sobre los ADPIC no es exhaustiva, no pareceria limitar los tipos
de sefiales que se pueden considerar como marcas. Por el contrario, esa disposicion se centra
en el caracter distintivo, que cabria considerar como un criterio universal aunque su
aplicacion pueda variar entre un sistema y otro>. El Acuerdo sobre los ADPIC se refiere por
lo tanto a una de las funciones principales de las marcas, a saber, la identificacion del origen
comercial de las mercancias y los servicios ofrecidos en el mercado. A ese respecto, se ha
determinado que “la capacidad de una marca para distinguir el origen, y no su condicién
ontoldgica de color, forma, aroma, palabra o signo, es lo que le permite cumplir con los fines
fundamentales” de la marca®.

c)  Cardcter distintivo

7. Determinar si una marca es distintiva depende en general de la comprension de las
personas a las que esta dirigido el signo. En muchos casos, un signo no ha sido utilizado
como marca antes de solicitar su registro, de modo que la pregunta consiste en saber si
permite distinguir los productos o servicios a los que se aplica’.

i) Observaciones generales

8. Unsigno es distintivo de los productos o servicios a los que se aplica cuando puede ser
reconocido por las personas a las que esta dirigido como elemento identificador de los
productos o servicios de determinada fuente comercial, o cuando se le puede reconocer como
tal. Sin embargo, el caracter distintivo de un signo no es un factor absoluto e inamovible. Es
un elemento puramente circunstancial. Se han de tener en cuenta circunstancias como la
posible utilizacién intensiva desde largo tiempo de un signo al examinar el caracter distintivo
de un signo en un momento dado. El caracter distintivo puede ser mas o menos marcado y la
cuestion es saber qué grado de carécter distintivo debe alcanzar un signo para ser registrado,
independientemente de su posible utilizacion.

9.  Lacuestion del poder distintivo de un signo depende de la frecuencia con la que otros
comerciantes necesitan utilizarlo legitimamente en el desarrollo normal de su actividad
comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un signo (es decir, si no
es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni necesitan recurrir a él
terceras partes), es probable que se permita registrarlo®.
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10. El hecho de que una parte adopte y utilice un signo con la intencién de que funcione
como marca no significa necesariamente que lo logre ni que esté legalmente capacitada para
ello, y no todo lo que se reconoce 0 se asocia con una parte se puede registrar siempre como
marca. Los elementos que no identifican y distinguen los productos o servicios del solicitante
no pueden funcionar como marcas. Podria ser el caso de los elementos Unicamente
decorativos®.

11. Enel caso de los elementos que no funcionen intrinsecamente como marcas debido a su
naturaleza (por ejemplo, los colores no distintivos del envase de un producto, el color
principal de un producto, los elementos puramente ornamentales), serd necesario acreditar que
la marca se percibe como marca para los productos o servicios pertinentes a fin de establecer
su caracter distintivo. El caracter distintivo o no distintivo de una marca se establece en
funcion de los productos o servicios para los que se solicita el registro, no en términos
abstractos. Para ello debe tenerse en cuenta el contexto en el que se utiliza o se pretende
utilizar la marca en relacion con dichos productos o servicios, asi como el posible significado
de la marca para el comprador medio de los productos o servicios en el mercado. La gran
diversidad de hechos asociados a cada caso impide formular normas especificas adaptadas a
situaciones especificas™.

i) Consideraciones especiales

12. La prueba del caracter distintivo no se realiza de manera mas estricta en el caso de los
nuevos tipos de marcas que en el de las marcas tradicionales. No obstante, habida cuenta de
que el consumidor medio no esta necesariamente acostumbrado a hacer suposiciones sobre el
origen de los productos y servicios a partir de los nuevos tipos de marcas, podria resultar mas
dificil determinar el carécter distintivo de esas marcas que el de una palabra o una marca
figurativa. Ademas, al igual que las marcas tradicionales, los nuevos tipos de signos pueden
no ser descriptivos o haberse convertido en elementos habituales en las transacciones
comerciales. También pueden adquirir su caracter distintivo por medio de su utilizacién en el
mercado. Los criterios relativos a la adquisicion del caracter distintivo no suelen definirse en
la legislacion nacional, pero se ha sugerido que la marca en cuestion deberia ser reconocida en
una parte considerable de los circulos comerciales interesados (grado de familiaridad de un
50% al menos)™. La adquisicion del caracter distintivo puede demostrarse, segiin convenga,
mediante pruebas del uso o sondeos de opinién*2.

13.  Como se sefiala en el parrafo 3) supra, aunque se apliquen los mismos criterios para
evaluar el caracter distintivo de los nuevos tipos de signos, se consideran ciertos aspectos
especiales en relacion con algunos tipos de marcas.

Marcas tridimensionales

14. 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 cuestién, de modo que quede grabado en la
memoria de las personas a las que esta dirigido. En otras palabras, la forma no corresponde al
dominio publico cuando difiere de las formas habituales que reviste una categoria de
productos hasta el punto de que los circulos interesados la relacionan con una empresa
determinada®.
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15. Sin embargo, sélo se puede conceder proteccion a 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. Por ejemplo, una inscripcion distintiva situada en un solo lado de un embalaje
cubico comun no pareceria influir de forma esencial en la impresion general. Por el contrario,
un elemento bidimensional distintivo puede influir de forma esencial en la impresion general
si adopta la forma del producto®.

16. Se ha observado que las marcas de forma no deberian rechazarse sobre la base general
de que se debe educar al pablico para que las considere como marcas comerciales. Las
marcas distintivas pueden funcionar como marcas comerciales y no seria apropiado denegar
prima facie el registro de una marca tridimensional alegando que una forma no constituye una
marca. En consecuencia, en el examen inicial de una marca no cabria preguntarse si una
forma puede funcionar realmente como marca en el mercado. Solo se puede poner a prueba la
posibilidad de que una forma funcione como marca si se formulan objeciones fundamentadas
en relacion con la imposibilidad de distinguir y el solicitante trata de superar aportando
pruebas del uso®®.

Marcas de color

17. El color, ya se trate de un Unico color o de varios colores aplicados de un modo
especifico y arbitrario, suele percibirse como un elemento ornamental en los productos y los
servicios. Los consumidores no suelen asociar los colores abstractos con una indicacion de la
fuente comercial, ya que su funcidn esencial es por lo general estética, no distintiva. Un color
0 una combinacion de colores s6lo puede tener caracter distintivo si se distingue claramente
de los colores habitualmente asociados a la categoria del producto en cuestion. Por lo tanto, si
se utiliza una gran variedad de colores para un segmento de productos, se considerara como
propio de esos productos un gran nimero de colores'®.

18. Se ha observado que una caracteristica inherente de los colores es el grado limitado en
que permiten distinguir productos o servicios. Por ello, y 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, lo que a su vez implica
una limitacion considerable de la lista de productos y servicios®'.

19.  Un dnico color aplicado en la superficie de un producto que normalmente es de color se
consideraré falto de caracter distintivo ya que es muy probable que otros comerciantes
necesiten utilizar ese color en las transacciones comerciales habituales de su empresa, por
ejemplo usando el color amarillo para representar la pantalla de una ldmpara. Un color de ese
tipo sélo se protegera si se presentan pruebas convincentes de su carécter distintivo de facto™.
El principio de la disponibilidad también impide el registro de colores basicos, ya que debe
permitirse su libre utilizacién por parte de todos los actores del mercado™.

20. Las combinaciones de colores 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
especificas, en particular si son faciles de recordar. Cuanto mas compleja o inventiva sea una
combinacion cromatica, mas probable sera su registro. No obstante, la posibilidad de que se
registre dependera del tipo de combinacion de colores y del producto en cuestion®.
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Lemas publicitarios

21. Enlo tocante a los lemas publicitarios, se trata de saber si una afirmacién de caracter
general o la expresion comun de una valoracion cumplen la funcion esencial de indicar al
consumidor o usuario final cuél es el origen comercial de determinado producto o servicio.
En algunos casos, no ocurre. Ese es el caso, en particular, cuando al evaluar el caracter
distintivo de la marca en cuestion se determina que ha servido para promocionar, por ejemplo,
la calidad de un producto, y que esa funcion de promocién no ha tenido una importancia
claramente menor que su funcién principal como marca, a saber, garantizar el origen del
producto. En ese caso, las autoridades pueden tener en cuenta el hecho de que el consumidor
medio no estd acostumbrado a identificar el origen del producto en funcién de un lema
publicitario %,

22. Puede ser especialmente dificil evaluar los lemas publicitarios, ya que son naturalmente
elipticos y se suelen utilizar conjuntamente con otras marcas més dominantes®. EI hecho de
gue un lema publicitario se utilice a la vez que otros indicios, o0 incluso en el contexto de un
lema publicitario més largo, no necesariamente obstaculiza su registro®. No obstante, las
Oficinas suelen rechazar las marcas que no aparentan ser mas que un adorno y cuya
utilizacién como tales es improbable.

Marcas de posicion

23.  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 combinacion del signoy
de la posicion puede constituir “caracter distintivo” debido a la impresion general que
produce, mientras que por si sola la posicidn no seria admisible como marca protegida. Si el
signo no tiene carcter distintivo, se puede valorar la influencia de su posicion idéntica y
constante. EI hecho de que el signo se coloque en un lugar habitual puede contribuir a su
carécter distintivo. No ocurriria lo mismo si el signo se colocara cada vez en un lugar
inesperado o inhabitual®*.

Marcas de movimiento

24. Laevaluacion del caracter distintivo puede ser problematica en el caso de los signos
formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Por ejemplo, el
signo (esto es, el movimiento) y el producto coincidirian en el caso del movimiento de una
puerta de coche que se abre. En un primer momento, el pablico asociaria ese movimiento con
una funcion técnica, no con una alusion a una empresa determinada. Solo los signos que se
diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoria de productos en cuestion
pueden adquirir un caracter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquél que el
publico destinatario percibe como movimientos debidos a caracteristicas técnicas o
funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se
supeditan a la necesidad de permitir la libre utilizacion y puesta a disposicion de otros
comerciantes de ciertos signos?.

Marcas sonoras

25. Un tono dnico o un sonido cualquiera no se suelen percibir como signos distintivos, y lo
mismo cabria sefialar sobre las obras musicales o teatrales de larga duracion, aunque estén
compuestas por palabras. De acuerdo con el principio de la disponibilidad, los sonidos que se
consideran habituales en una rama comercial y cuya utilizacion es reivindicada por los
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comerciantes no se pueden registrar como marcas, como ocurriria con el sonido de cristales
rotos en el sector de los “servicios de reparacion de parabrisas” o con obras musicales clasicas
notoriamente conocidas en el sector de los servicios de “clases de danza”. Sin embargo,
muchos sonidos sin relacion descriptiva particular con los productos o servicios ofrecidos
podrian considerarse aceptables prima facie, como podria ser el caso del aullido de un lobo en
relacion con las bebidas alcohélicas®.

Marcas olfativas

26. Los aromas que son el olor natural de un producto o que son habituales para el producto
en relacion con el cual se solicita la proteccion suelen ser necesarios para otros comerciantes y
dificiles de registrar, como en el caso del aroma de vainilla, un ingrediente presente en
muchos productos alimenticios, que no es posible registrar en relacion con el sector de la
pasteleria. Los aromas que se suelen utilizar con fines de enmascaramiento en determinados
productos también carecen de carécter distintivo, por ejemplo, el aroma de pino en los
desinfectantes y el aroma de limdn en los productos lavavajillas. Sin embargo, la aplicacion
de un aroma a un producto que no lo suele tener ofrece muchas mas posibilidades de ser
registrada®’. Probablemente no seria sencillo registrar este tipo de marcas y posiblemente se
exigirian pruebas de su caracter distintivo adquirido. Se ha observado que puede ser
necesa}zgio un numero considerable de pruebas para determinar que un aroma funciona como
marca“.

d)  Caracter funcional
i) Observaciones generales

27. 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
esta 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 legislacién 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 duracién limitada,
por ejemplo, y no mediante la posible proteccion ilimitada del registro de marca®.

ii) Consideraciones especiales

28. Al evaluar si una caracteristica del producto es funcional o no, también se debe
determinar si los otros comerciantes necesitaran utilizar dicha caracteristica (forma, color,
sonido o aroma) en relacion con productos similares.

Marcas tridimensionales

29. Siuna forma tiene caracteristicas funciones funcionales significativas, no se podra
registrar como marca tridimensional o marca de forma. Conforme a lo sefialado en distintas
presentaciones, un signo no se registrara como marca si consiste Unicamente en: a) la forma
resultante de la propia naturaleza del producto, b) la forma de un producto necesaria para
obtener un resultado técnico, o c) la forma que dota de un valor sustancial al producto®. En
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la jurisprudencia de la Comunidad Europea, esas disposiciones se han interpretado en el
sentido de impedir que se utilice el registro de una marca para adquirir o perpetuar derechos
exclusivos en relacién con una solucién técnica®.

30. Ademés de la propia forma del producto, también se puede presentar una solicitud de
registro como marca para su embalaje y su recipiente. En ese caso, el signo solo se
considerard aceptable si difiere claramente de las formas utilizadas en la practica comercial
del sector comercial correspondiente. En el caso de los productos que no tienen una forma
propia, como los liquidos y el polvo, la forma del embalaje y del recipiente debe asimilarse a
la forma del producto y, por lo tanto, ser objeto del mismo examen de la funcionalidad™.

31. También se consideraria funcional una forma que ofreciera una ventaja técnica que
mejorara el rendimiento o implicara un método de fabricacién comparativamente sencillo y
barato. En algunas ocasiones, se debe permitir la libre utilizacién de la combinacion de una
caracteristica funcional con una ventaja técnica que no se haya convertido todavia en habitual
habida cuenta de su utilidad®.

32. El atractivo o la belleza estética de una forma no debe ser motivo de rechazo

prima facie. Sin embargo, no bastara la estética atractiva de un signo para que el publico
identifique el origen del producto, en particular en los casos en que el elemento estético sea
habitual en la actividad comercial en cuestiéon. Por lo tanto, en general, la estética no se debe
tener en cuenta a la hora de evaluar el caracter funcional de una forma™®.

Marcas de color

33.  Una marca de color puede considerarse funcional, y por ende inadmisible para el
registro, si cumple cierta funcion utilitaria o se utiliza para obtener determinado resultado
técnico en relacion con un producto. Por ejemplo, el color plateado se conoce por sus
propiedades reflectantes del calor y la luz y constituye por ese motivo el color predilecto de
los fabricantes de revestimiento aislante para edificios. Ningun comerciante deberia disfrutar
de un monopolio sobre un color habitualmente usado por otros comerciantes. Algunos
colores han desarrollado significados generalmente aceptados en determinados ambitos
comerciales, por lo que es muy improbable que permitan distinguir los productos de un
comerciante de los de otro. Por ejemplo, el color rojo se suele utilizar para los extintores de
incendios, glae modo que seria dificil de registrar en relacion con los “equipos de lucha contra
incendios™.

34.  Ademés, una marca de color se puede considerar funcional si su fabricacion o uso
permite reducir gastos. Por ejemplo, es posible que un color se derive directamente del
proceso de fabricacion de un producto. En ese caso, la apropiacion del color por una parte
implicaria una desventaja competitiva para las demas, al exigir por su parte una modificacién
del proceso de fabricacion®.
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Marcas sonoras

35.  Los sonidos habituales en una rama comercial son dificiles de registrar. Un sonido
funcional podria ser el que causa el funcionamiento normal de una pieza de un equipo o una
méaquina y no se considera distintivo en relacion con ese producto. Por ejemplo, el sonido de
una motosierra no se podria registrar en relacion con una motosierra si no se demuestra su
carécter distintivo de hecho®,

Marcas olfativas

36. Resultaria dificil registrar el aroma de un producto que el consumidor espera de
antemano que sea aromatico. De igual manera, queda excluido el registro de productos tales
como perfumes, jabones, detergentes, lociones, etc. El registro de los aromas de
enmascaramiento también plantea problemas, como ya se ha sefialado en el apartado c)ii) de
la Seccion 11, al igual que el olor natural de un producto que puede resultar necesario para
otros comerciantes y por lo tanto no puede registrarse®.

e)  Principio de especialidad

37. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio esta subordinado al
principio de especialidad, a saber, sélo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos
y servicios para los que la marca haya sido protegida, proteccion que por lo general se lleva a
cabo mediante el registro. En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica
para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a
condicion de que no exista riesgo de confusion, asociacion o pérdida de reputacion.

38. La proteccion de las marcas notoriamente conocidas contra la pérdida de reputacion
respecto de su utilizacion para productos y servicios que no sean similares a los productos o
servicios a los que se aplique constituye una excepcion al principio de especialidad. La
finalidad de la proteccion contra la pérdida de reputacion es proteger al propietario de una
marca famosa o notoriamente conocida contra la pérdida o la disminucion de la reputacion
particular de que goza la marca e impedir que terceros se aprovechen de dicha reputacién sin
ofrecer contrapartida.

39. Dado que los nuevos tipos de marcas se rigen por los mismos principios que las marcas
tradicionales, parece que también cabe aplicarles este principio fundamental®’. Se ha
sefialado, por ejemplo, que el nombre de un personaje de una obra famosa sobre la cual haya
expirado el derecho de autor se podria registrar como marca de un producto o un servicio
siempre y cuando no esté relacionado de modo alguno con la cultura o las actividades
culturales*.

I1l. OTRAS CUESTIONES
a)  Consideraciones relativas al interés publico
40. Los tribunales nacionales y regionales han identificado cuestiones de interés publico

que podrian constituir motivos de denegacion del registro de marcas tradicionales y no
tradicionales. En varias de las presentaciones, se indica que ese razonamiento se ha aplicado
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a la hora de determinar si era admisible el registro de ciertos signos como marca. Sin
embargo, algunos han sefialado que no existen disposiciones especificas en el Derecho
positivo que protejan el interés pablico®.

41. Se afirma que por el interés pablico conviene mantener a disposicion de terceros ciertos
signos con miras a su libre utilizacion. Esa exclusion de la proteccion probablemente se
pueda explicar por dos motivos algo diferentes. En primer lugar, se considera que algunas
marcas son tan importantes desde el punto de vista comercial que si un comerciante dispusiera
de derechos exclusivos sobre ellas disfrutaria de una ventaja desleal sobre sus competidores.
Esto se aplicaria incluso en el caso de que se pudieran utilizar otras palabras o signos para
transmitir el mismo mensaje a los consumidores. En segundo lugar, algunas marcas
compuestas por elementos de nimero limitado, como los colores, no deben reservarse para
una sola empresa pese a haber sido registrados como marcas*

42. El argumento relativo a la naturaleza limitada de los signos de color ha sido
desarrollado por varios tribunales nacionales y un tribunal regional* ha afirmado que el
consumidor medio solo es capaz de distinguir un namero limitado de colores, porque raras
veces puede comparar directamente productos de distintos tonos de color. Por lo tanto, en
realidad sélo existe un numero limitado de colores susceptibles de ser registrados como
marcas para distinguir ciertos productos o servicios. Las posibilidades de registrar una marca
de esas caracteristicas podrian por lo tanto ser limitadas por cuestiones de interés pablico.

43. El hecho de que el nimero de colores realmente disponibles sea limitado significa que
con un namero reducido de registros de marcas de servicio o de producto quedarian agotados
todos los colores disponibles. Segun el tribunal en cuestion, un derecho tan amplio seria
incompatible con un sistema de competencia leal. Por lo tanto, al evaluar el potencial caracter
distintivo de un color como marca se debe tener en cuenta ese aspecto®.

44.  Si bien no esta universalmente aceptada®, en esta teoria del “agotamiento” parece
inspirarse el examen relativo al registro de otros tipos de signos. En términos mas generales,
la teoria del agotamiento se basa en el principio segun el cual el nimero de elementos (esto
es, formas, colores, aromas o sonidos) que pueden ser valorados favorablemente por los
consumidores es limitado. La concesion de un derecho marcario respecto de una de las pocas
marcas deseables disponibles equivale a “reducir” el nimero de marcas deseables restantes y,
por ende, afecta negativamente a la competencia. Sin embargo, si el nimero de elementos
sensoriales bien recibidos por el consumidor es importante o incluso infinito, el registro como
marca de uno de los elementos de ese amplio surtido no afecta gravemente a la competencia®’.

45. En relacién con los sonidos, se ha sefialado que ese abanico podria ser muy amplio o
incluso infinito en teoria, ya que los signos sonoros pueden ser musicales o no, existentes o
inventados (es decir, realizados por encargo). Tal vez ése no sea el caso de los aromas, pues
probablemente la gama de aromas comercialmente Utiles se limite a los aromas agradables, ya
que pocos comerciantes utilizarfan un aroma desagradable como marca®.

b)  Salvaguardia del dominio publico

46. Las consideraciones anteriores apuntan a diferencias significativas entre los objetivos y
los requisitos relativos a la proteccion de las marcas y las cuestiones relacionadas con otros
ambitos de la proteccion de la propiedad intelectual, como las patentes, los disefios
industriales y el derecho de autor. Se ha mencionado, por ejemplo, que el principio de la
funcionalidad permite garantizar que la proteccion de las caracteristicas de utilidad de un
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producto se logre debidamente mediante la concesion de patentes de utilidad de duracion
limitada, y no por medio de la proteccion potencialmente ilimitada de un registro de marca. Al
vencimiento de la patente de utilidad, la invencion por ella protegida pasa al dominio pablico
y las caracteristicas funcionales divulgadas en la patente pueden ser objeto de copias por
terceros, a fin de fomentar el progreso en el disefio y la fabricacion de productos®.

47. De igual manera, tras el vencimiento de los derechos de autor, una obra pasa al dominio
publico y, en principio, puede ser usada libremente pese a ciertas restricciones que pueden
derivarse del ejercicio de derechos morales basados en una proteccion de mayor duracion o
permanente conforme a la legislacion nacional. La libre utilizacion de las obras del dominio
publico incluye la utilizacién de una obra como base de nuevas creaciones intelectuales. Las
obras del dominio publico pueden reproducirse, transmitirse y difundirse libremente. La
expiracion de la proteccion por derecho de autor puede por lo tanto estimular la creacién de
nuevas obras porque incrementa el material disponible sin necesidad de requerir la
autorizacion expresa del autor™.

48. Los sistemas nacionales suelen prever excepciones especificas que impiden la
proteccién como marcas de los signos que se encuentran en el dominio pablico® y estan por
ello abarcados por el principio de disponibilidad, expuesto de manera pormenorizada en el
apartado a) de la presente Seccidn. Dichas excepciones suelen constituir motivos absolutos
de denegacion de la proteccion de un signo como marca.

IV. RESUMEN

49. En el presente documento se trata de examinar la relacion entre los principios existentes
en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas. En el se ha tratado acerca del caracter
funcional, el caracter distintivo y el principio de especialidad en general, asi como acerca de
las particularidades de ciertas marcas. También hemos mencionado las cuestiones del interés
publico y la salvaguardia del dominio publico.

50. Laresefa incluida en la Seccion Il constituye una introduccion sobre los temas
contemplados en el documento y, como tal, refleja el principio generalmente reflejado en las
presentaciones de los miembros, a saber, que aplican los mismos principios durante el examen
de las marcas tradicionales que durante el de los nuevos tipos de marcas.

51. No obstante, la informacion contenida en esa Seccién deja patente que si bien los
principios establecidos en materia de marcas y las técnicas de examen normales parecen
prestarse a la evaluacion de los nuevos tipos de signos con miras a su registro, es necesario
analizar en mayor detalle la legislacion sobre marcas y estudiar ciertas politicas a fin de
marcar los limites entre los distintos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, los
principios establecidos en materia de marcas se han tenido que estudiar en el contexto de los
nuevos signos especificos descritos en las presentaciones de los miembros.
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52. La Seccion Il versa en primer lugar sobre la nocion del “interés publico”, mencionada
como un elemento importante a la hora de determinar si un signo puede considerarse como
una marca y que parece influir en el registro de los nuevos tipos de marcas. También se
expone la necesidad de excluir la proteccion como marcas de los signos que pertenecen al
dominio publico.

[Fin del documento]
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