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Estimado Dr. Montejo
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Efectos Juridicos en Costa Rica.”, de I'as postulantes Ariana Lizano Soto, camé A63190 y
Anuska Pal Antillén, carné A64258, me permito manifestar lo siguiente:

Las sefioritas Lizano Soto y Pal Antillon realizaron un interesante analisis sobre la
viabilidad, utilidad y efectos juridicos de la proteccion de las marcas gustativas, olfativas y
tactiles en Costa Rica, tomando como punto de partida las experiencias de otras legislaciones,
asi como la experiencia previa de la implementacion de las marcas sonoras en el pais.

Para estos efectos en un principio realizaron un estudio de derecho comparado del
tratamiento de estas marcas, para posteriormente, presentar una propuesta respecto al
tratamiento de estas marcas en Costa Rica para alcanzar una proteccion efectiva
Debe destacarse que a lo largo de la elaboracion de su trabajo, las postulantes se avocaron a
realizar una exhaustiva investigacion bibliografica, tanto de doctrina, como de legislacion y
jurisprudencia judicial administrativa nacional e internacional. Esto sin dejar de lado la
investigacion de campo desarrollada.
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universitarios que rigen la materia, por lo que procedo a aprobarla.
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RESUMEN

Dentro de la esfera de alta competitividad de los mercados, la marca es uno de
sus activos intangibles mas importantes, por ello, resulta indispensable el uso y
proteccion de todo tipo de marcas. El uso de las marcas no tradicionales
permite a las empresas destacarse y posicionarse de una manera distinta e
inconfundible ante los consumidores, dejando de lado las estrategias

tradicionales.

En la actualidad, son varios los paises que han introducido a su sistema
marcario la proteccion de las marcas olfativas, tactiles y gustativas, frente a las
llamadas tradicionales. Sin embargo, el tratamiento de estas marcas no ha sido
el mismo en todos los paises, se ha presentado una serie de obstaculos para el
registro de estas marcas e incluso, en algunas legislaciones, se ha
determinado que no es viable la proteccion de estos signos distintivos.

La hipétesis del trabajo es que una interpretacion amplia de la normativa
costarricense en materia de derecho marcario, permite la registrabilidad de las
marcas olfativas, gustativas y tactiles; sin embargo, existen ciertos obstaculos
para el registro y proteccion de estas marcas como lo son; los requisitos del
proceso de registro establecidos en la Ley 7978 y la capacidad técnica del
Registro de Propiedad Industrial.

El objetivo general de la investigacion, es analizar la viabilidad, utilidad y
efectos juridicos en Costa Rica de la implementacion de las nuevas
modalidades de marcas: tactiles, olfativas y gustativas; asi como determinar el
tratamiento adecuado de estas marcas para una proteccion efectiva, a partir de
un analisis de la experiencia de la marcas sonoras en nuestro pais y un analisis

comparativo con otros sistemas juridicos.



La metodologia consiste en la utilizacion de una légica inductiva la cual sera
utilizada en un primer plano en el estudio de derecho comparado analizando
casos sobre el tratamiento que se le ha dado a estas marcas no tradicionales

en relacién con los principios que rigen el derecho marcario.

Por otro lado, se analiza la normativa vigente en materia de marcas en Costa
Rica para determinar mediante un razonamiento deductivo la viabilidad y los
efectos juridicos de la implementacion de las marcas olfativas, gustativas y

tactiles en el sistema marcario costarricense.

Finalmente, con base en el estudio de derecho comparado, la doctrina y el
caso de las marcas sonoras en Costa Rica, se determina cual es el tratamiento
mas adecuado para una proteccion efectiva de las marcas en cuestion.

Este proceso se realizO mediante la recoleccion de datos y la utilizacion de
distintos instrumentos, como: libros, tesis de grado, articulos, conferencias,
documentos administrativos, normativa, sentencias, informes de organismos

internacionales, entrevistas, entre otros.

Dentro de las principales conclusiones destacan:

1. Existe actualmente un vacio legal normativo en Costa Rica respecto al
tratamiento de las marcas no tradicionales y mas aun respecto a las marcas en

cuestion.

2. En Costa Rica no existe ningun impedimento normativo para registrar las
marcas en cuestion, incluso algunos Tratados Internacionales que ha ratificado
Costa Rica, como el CAFTA, tienden a reconocer como bienes intelectuales
protegibles las marcas no tradicionales.

3. De acuerdo con la normativa vigente que regula la materia en Costa Rica, si
es viable el registro de las marcas olfativas, gustativas y tactiles mediante una
interpretacion amplia del articulo 3 de la Ley de Marcas.



Xi

4.. No se les debe dar un tratamiento distinto a este tipo de marcas, en

relacidén con las marcas tradicionales.

5. Se evidencia una relacién directa entre la proteccion de los bienes

intelectuales y el desarrollo de un pais.
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INTRODUCCION

En la actualidad, los bienes intelectuales se han convertido en los activos mas
importantes que poseen las empresas. La propiedad intelectual es la clave del
desarrollo y el crecimiento de las economias modernas, que han optado por
reconocer y proteger el valor de mercado de las marcas como parte del activo
intangible y valor intelectual de su empresa.

En un mundo globalizado, donde la competitividad de los mercados es
evidente, las empresas han optado por idear formas innovadoras de
comercializaciéon y publicidad, para distinguir sus productos y servicios
mediante signos perceptibles por otros sentidos distintos al de la vista, como
por ejemplo: gusto, olfato y tacto.

Estos nuevos signos marcarios han sido denominados por la doctrina como
marcas no tradicionales y se perfilan como uno de los ejemplos méas evidentes
sobre la utilizacion de estos métodos y herramientas innovadoras de mercadeo,

para distinguir bienes y servicios dentro de su misma clase.

Las marcas no tradicionales forman parte del concepto de “marketing
sensorial”, el cual incorpora la teoria de los sentidos y ha permitido la
diversificacion de las técnicas de mercadeo. Para atraer a los consumidores,
estas tendencias han ido dejando de lado los signos tradicionales, que se
limitan a utilizar palabras o elementos figurativos para atraer a los

consumidores.

Diversos estudios cientificos han demostrado que los olores, los sabores y las
texturas tienen un poder evocativo muy fuerte, ya que la memoria humana tiene

la capacidad de reconocerlos y recordarlos facilmente.

Se ha determinado que es indiscutible la capacidad que estos signos tienen

para funcionar como marcas en el mercado; sin embargo, se ha debatido en



doctrina acerca de la capacidad que tienen para cumplir con los otros requisitos

de toda marca, como por ejemplo la distintividad y la no funcionalidad.

En algunas legislaciones, la ley contempla expresamente la posibilidad de
proteger estos signos no tradicionales como marcas; mientras en otras, aunque
no estan previstos en forma expresa, éstos no se suprimen si se realiza una

interpretacion extensiva de la ley.

Debido a su naturaleza no tradicional, para funcionar como marcas en el
mercado, la aptitud de estos signos ha generado un debate doctrinal y ha sido
objeto de discusiones en muchos paises.

Ejemplo de ello son las legislaciones de corte rigido, como la Comunidad
Europea; pues el requisito de representacion ha entorpecido el registro de este
tipo de signos. Esto sucede porque este requisito se ha interpretado en el
sentido que las marcas deben tener la capacidad de ser representadas

Unicamente de forma gréfica, sin atender a las caracteristicas particulares.

Por otro lado, en paises como los Estados Unidos, el registro de marcas no
tradicionales ha sido exitoso, debido a que no sdélo han reformado su
legislacion; sino han creado un modelo marcario moderno, el cual se ha podido
sobreponer a los problemas que generalmente enfrenta el registro de este tipo
de marcas. Asimismo, el desarrollo de conceptos como el trade dress, la
distintividad sobrevenida y la teoria de la funcionalidad han favorecido la
inscripcién de marcas de este tipo.

En Costa Rica, el tema todavia es incipiente, por ello el registro de estos tipos
de marcas no se ha desarrollado por completo y solamente las marcas sonoras

se han inscrito con éxito.

En nuestro pais, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N0.7978) es la
principal normativa vigente que regula la materia del derecho marcario. El
articulo 3 de la citada ley establece que marca es “todo signo o combinacion de

signos capaz de distinguir bienes y servicios.”



Asimismo, este articulo contiene una lista de los signos que pueden
considerarse como marca. Sin embargo, esta lista que proporciona el articulo 3
es una guia ejemplificativa de signos que pueden llegar a conformar una
marca, sin excluir cualquier otro signo no mencionado expresamente que tenga

la capacidad de distinguir bienes y servicios.

Por lo tanto, bajo la interpretacién no taxativa de esta lista, se debe entender
gue por su redaccién y el uso de la palabra ‘especialmente’, la lista solo
menciona algunos de los signos mas utilizados, pero no todos los que pueden

llegar a constituir una marca.

Con la reforma a la Ley de Marcas y Otros signos distintivos del afio 2008, se
logré ampliar el espectro de proteccion para lo que se considera como marca,
ya que se incorporaron expresamente los signos sonoros. Sin embargo, a
pesar de que se ha ido ampliando poco a poco la lista del articulo 3, todavia no
se incluyen las marcas tactiles, olfativas ni gustativas, lo cual evidencia falta de

desarrollo doctrinal y practico respecto de las demas marcas no tradicionales.

Por estas razones, en Costa Rica el tema de las marcas olfativas, tactiles y
gustativas debe analizarse tomando como punto de partida la experiencia de la
inscripcion de las marcas sonoras y su regulacion; pues estas marcas forman
parte de clasificacion de marcas no tradicionales no visibles realizada por la
OMPI vy, a pesar de que cada una tiene caracteristicas y particularidades
distintas, por analogia pueden tratarse bajo un procedimiento similar en cuanto

a su registro.

El presente trabajo de investigacion realizara un analisis juridico, con el fin de
determinar la conveniencia, la viabilidad y los eventuales efectos juridicos que
podria tener la introduccion de las marcas olfativas, tactiles y gustativas en
nuestro sistema de derecho de marcas, de manera que se logre realizar una
propuesta donde se busque adecuar y mejorar la regulacion existente en

nuestro pais, para que sea acorde con estas nuevas tendencias.



No cabe duda que la evolucion dinamica que experimenta hoy el derecho de
marcas ha favorecido la utilizacibn de estos nuevos tipos y, como
consecuencia, practicamente cualquier signo capaz de distinguir bienes y

servicios debe ser considerado como marca.

Es de suma importancia atender a la necesidad de formular enfoques y
principios complementarios en el derecho de marcas, con el fin de asumir la
aparicion de nuevos tipos de signos y asegurar la congruencia con otros

campos de la proteccion de la propiedad intelectual.

No se ha llegado a un consenso y todavia predominan muchas posturas en
cuanto a la incorporacién de las marcas no tradicionales en las distintas
legislaciones. Asimismo, esta claro que a pesar de que se han realizado
grandes avances en el tema y se han registrado con éxito estas marcas en
varios paises, aun existen muchos retos por delante para responder a las
necesidades de un sistema marcario moderno acorde con el desarrollo de esta

materia.

HIPOTESIS

A patrtir de la experiencia de las marcas sonoras, las cuales se lograron inscribir
previo a la reforma de 2008 del articulo 3 de la Ley 7978, se puede establecer
gue una interpretacién amplia de la normativa costarricense vigente en materia
de Derecho marcario permite el registro de las marcas olfativas, gustativas y
tactiles; pues el citado articulo -a pesar de contener una lista ejemplificativa de
lo que puede constituir un marca-, evidentemente no excluye la posibilidad para
los signos que no se encuentren dispuestos en forma expresa, al establecer
gue: “la marca se refiere en especial a cualquier signo o combinacién de signos

capaz de distinguir bienes y servicios.”

JUSTIFICACION

A lo largo de los afos, investigaciones han demostrado la reciprocidad directa
gue existe entre la proteccion de los derechos de propiedad intelectual y el



desarrollo econémico-social de un pais, tema acrecentado alun mas en los

paises en via de desarrollo.

Las marcas cumplen una funcién esencial en el desarrollo y el progreso de una
nacion y, por lo tanto, es importante protegerlas de la manera mas amplia
posible, lo cual incluye todos los tipos de signos distintivos que cumplan la
funcion de distinguir bienes y servicios, entre otros de la misma clase. La
proteccion de las marcas resulta indispensable para entrar en la competitiva
dinAmica del mercado global, que se sustenta actualmente por medio de

estrategias de mercadeo.

La implementacion y la efectiva proteccion de las marcas no tradicionales en
Costa Rica resultan utiles; proporciona ademas mayores herramientas a las
empresas para competir en el mercado y garantizan la exclusividad del uso de

los signos marcarios.

Asimismo, la inscripcion de los signos no tradicionales es una forma
innovadora, creativa y necesaria para diferenciar los bienes y los servicios en el

comercio respecto de otro titular o competidor de la misma clase de productos.

Diversas razones fundamentan la creacion de estos Derechos de Propiedad
Intelectual y, una de ellas responde a su potencial para incentivar el desarrollo
economico, social y cultural de un pais. Este desarrollo se logra a partir de la
aplicacién de la creatividad como producto del intelecto humano.

Se debe tener en cuenta que el sistema y la utilizacion de las marcas comunes
se encuentra un tanto saturado, y, por estas mismas razones, se ha dado una
tendencia a la busqueda de nuevas opciones distintas a los métodos
tradicionales, las cuales permitan potenciar las funciones que cumplen las

marcas en el mercado.

La proteccibn de marcas no tradicionales debe verse como un instrumento
esencial para garantizar la apertura de mercados, con el fin de aumentar la

productividad de las empresas e incentivar la sana competencia.



Al tiempo que estas nuevas opciones protegen los signos distintivos, también
protegen a los consumidores, quienes se libran de posibles confusiones en
cuanto a la naturaleza y las caracteristicas del producto que consumen vy, al
mismo tiempo, contribuye al funcionamiento adecuado de los mercados al

ofrecerles libertad de escogencia en su producto o servicio de preferencia.

Por las razones anteriores, se podria concluir que las marcas son un bien
necesario y util para el desarrollo y crecimiento de un pais. Por tanto,
estimamos importante promover la discusion sobre este tema y con ello facilitar
gue Costa Rica incorpore en su legislacion estas nuevas formas de proteccién
y aceptacién a las marcas no tradicionales (gustativas, olfativas y tactiles).

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar la viabilidad, la utilidad y los efectos juridicos en Costa Rica de la
implementacion de las nuevas modalidades de marcas: tactiles, olfativas y
gustativas, a partir de un andlisis de la experiencia de la implementacion de la
marcas sonoras en nuestro pais, con la reforma del articulo 3 de la Ley 7978
en el 2008, mediante un andlisis comparativo con otros sistemas juridicos para

recomendar el tratamiento requerido en esta materia.

Objetivos Especificos

-Determinar si estos signos efectivamente tienen la capacidad de distinguir

bienes y servicios y logran cumplir la funcién primordial de las marcas.

-Analizar por medio de un estudio de derecho comparado, las experiencias de
paises que han implementado estas nuevas modalidades de marcas, como por
ejemplo los Estados Unidos, la Comunidad Europea, Argentina y Ecuador.



- Analizar la problematica y los obstaculos mas frecuentes que se dan respecto
a la inscripcién de marcas no tradicionales y formular posibles soluciones para

hacer frente a estos.

-Examinar la situacion actual del sistema marcario costarricense, para

determinar su estado respecto a este tema.

-Analizar la inscripcidbn de marcas sonoras que se registraron en Costa Rica
previo a la reforma del articulo 3 de la Ley 7978 en el 2008 y posterior a esta

reforma.

-Analizar si los métodos utilizados por el Registro para la inscripcion de marcas
sonoras en nuestro pais son los idéneos, de acuerdo con la naturaleza del

signo marcario.

-Proponer reformas al sistema registral vigente y la legislacion marcaria de
nuestro pais, de manera que se encuentre acorde con las nuevas tendencias

en el tema de marcas no tradicionales.

-Determinar si la implementacion de estos signos tiene la capacidad de
influenciar los indices de desarrollo de un pais como Costa Rica.

METODOLOGIA

Este trabajo de graduacién seguié un enfoque cualitativo, con el objetivo de
desarrollar una teoria coherente con el mundo social observado; a partir de un

abordaje descriptivo.

El método que se utilizo a lo largo de la investigacion es el inductivo,en donde
se exploraron elementos y situaciones para luego generar perspectivas
tedricas. Es decir, se aplicd la légica inductiva para alcanzar conclusiones

generales a partir de premisas particulares extraidas de los datos.



La l6gica inductiva se utilizd en un primer plano, al estudiar el caso particular de
la implementacion de las marcas sonoras en la legislacion costarricense.
Posteriormente, a partir de los datos especificos obtenidos de este andlisis se
llegé a una perspectiva mas general respecto de la experiencia de la
introduccién de marcas no tradicionales a Costa Rica para poder desarrollar las
conclusiones pertinentes respecto a la viabilidad, utilidad, y efectos juridicos de
una posible incorporacion de las marcas olfativas, gustativas y tactiles al pais.

Asimismo, se utilizé la logica inductiva en el estudio de derecho comparado,
analizando casos especificos en distintas legislaciones sobre la experiencia de
introducir el registro de las marcas sonoras, olfativas, gustativas y tactiles.

La técnica de recoleccion de datos fue el método que se utilizé a lo largo de la
investigacion y se realizé mediante la utilizacion de distintos instrumentos como
libros, tesis de grado, articulos de revistas, articulos de Internet, conferencias,
documentos administrativos (expedientes, informes), normativa (tratados
internacionales, leyes, reglamentos, directrices), sentencias, articulos e

informes de organismos internacionales, entrevistas, entre otros.

Los datos obtenidos se organizaron de acuerdo al tema especifico que se
tratara, y fueron codificados de manera que se pudo eliminar la informacién

irrelevante.

Finalmente, se procedid al andlisis de los datos obtenidos, para llegar a las
conclusiones de la investigaciéon, mediante el método inductivo que se

menciond anteriormente.



10

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

En primera instancia, en el Titulo | aborda una serie de conceptos basicos y
datos importantes para visualizar el tema en cuestion; por ejemplo: la
Propiedad Intelectual como un area especializada del Derecho, sus respectivas
ramificaciones (los derechos de autor, derechos conexos y la propiedad

industrial), asi como su historia y naturaleza juridica.

El Titulo 1l corresponde al andlisis del Derecho Marcario, los antecedentes e
historia de esta materia, el concepto de marca, las caracteristicas, las
funciones, la clasificacion y finalmente los principios rectores del Derecho

Marcario.

El Titulo Ill, corresponde al estudio de derecho comparado, en donde se
analizan las experiencias de paises como los Estados Unidos, Argentina y la
Comunidad Europea entre otros, al introducir en su legislacion las marcas
gustativas, olfativas y tactiles. En este apartado se consideran aspectos tales
como: la regulacion y la probleméatica de estas marcas respecto al

procedimiento de registro y se incluyen los fallos judiciales mas relevantes.

Posteriormente, en el Titulo 1V, se introduce el tema de las marcas no
tradicionales en Costa Rica. En este apartado, el capitulo primero contempla un
analisis juridico y practico sobre la experiencia de la implementacion de las
marcas sonoras en Costa Rica. Para estos efectos, se estudia el desarrollo de
este tema desde sus inicios hasta lo acontecido posterior a la reforma de la Ley
7978 en el afio 2008. Asimismo, se indica el proceso de registro de las marcas
sonoras, asi como los requisitos de inscripcidon que se consideraron mediante
el andlisis de expedientes de marcas sonoras presentadas ante el Registro de

Propiedad Intelectual.

En el capitulo segundo de este Titulo se analiza la viabilidad, los efectos
juridicos y la utilidad de la proteccion de las marcas olfativas, gustativas y
tactiles en el sistema marcario costarricense. Para estos efectos se divide el

tema en dos ejes principales: el normativo y el practico. El primero contempla
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los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por nuestro pais en la
materia y las leyes aplicables, con el fin de esbozar un panorama general de la
normativa vigente; mientras que en el segundo se analizan aspectos como las
posibles implicaciones del registro de estas marcas en nuestro pais, entre los
gue se encuentran las medidas necesarias para poder inscribir estas marcas,
asi como para velar por estos derechos y su mantenimiento de acuerdo con las

determinaciones que dicta la ley.

Asimismo, dentro de estas medidas se contemplan factores como por ejemplo:
la legislacién vigente, el sistema registral, el personal técnico, las tecnologias y
las herramientas con las que cuenta actualmente el Registro de la Propiedad
Industrial, para llevar a cabo el proceso de registro de este tipo de marcas. A
partir de este andlisis, se desarrollan también en el Capitulo Il de este Titulo los
efectos juridicos que resultarian en una eventual inclusion de estas marcas al

sistema marcario costarricense.

Finalmente, en el Capitulo Ill se analiza si su incorporacion conlleva algun
grado de utilidad, beneficios o resultados positivos para el desarrollo

econOmico y social de nuestro pais.

En el apartado final se exponen las respectivas conclusiones generadas a partir
de los resultados obtenidos en la investigacion. Igualmente, de acuerdo con
estas conclusiones, se incluye una serie de recomendaciones sobre la posicidén
gue deberia asumir Costa Rica respecto a estas nuevas tendencias; asi como
las reformas pertinentes para abordar este tema de la mejor forma posible.
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Titulo |

Propiedad Intelectual

Capitulo 1

Nociones Basicas

Seccion |

Definicién

El concepto juridico Propiedad Intelectual surgié a raiz de la necesidad de
proteccion de las creaciones provenientes del intelecto humano. En la
actualidad, ha incrementado el interés por este término, debido al creciente
valor y demanda de los llamados bienes inmateriales, principalmente el

conocimiento aplicado como herramienta para la productividad.

Sobre este aspecto sefiala el tratadista Gomez (1974):

De esta forma, la propiedad intelectual protege bienes de tipo inmaterial,
los cuales son bienes que no tienen una existencia sensible, sino que
por el contrario, necesitan materializarse en cosas tangibles para ser
percibidos por los sentidos, siendo ademés susceptibles de ser

reproducidos ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares.

(p.70).
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Igualmente, aclara el autor Baylos Corroza que “los bienes inmateriales a pesar
de necesitar materializarse para ser percibidos por los sentidos subsisten por
encima de todas las ejemplarizaciones.”( 1993, p.59)

Debe tenerse muy claro que cuando hablamos de esta proteccion, no se dirige
a las ideas propiamente, sino sobre la expresion de las mismas en el mundo
exterior. Tales expresiones pueden existir de manera independiente de la

realidad material que las comunica, para que lleguen a ser perceptibles a otros.

De acuerdo con el reconocido jurista Ascarelli (1970):

La materia o la energia en que la creacién encarna, no son pues
sino vehiculos de su exteriorizacidén, no identificables de ningun
modo con la creacion misma, que es por lo que la creacion puede
exteriorizarse en cualquier numero de cosas, sin dejar por eso de

permanecer idéntica. (p.202)

Asimismo, como bien lo establece el autor Victor Pérez (1994), aunque estas
expresiones muchas veces llegan a expresarse en una realidad material, este
no es el objeto de la propiedad intelectual, sino el producto inmaterial en cuanto
tal. (p.135).

De acuerdo con el citado Baylos Corroza (1993):

Las caracteristicas del bien inmaterial como objeto de la propiedad
intelectual, son las que dan fundamento a su proteccioén juridica, ya que
al ser las ideas o concepciones susceptibles de ser poseidas
simultdneamente por un numero indefinido de sujetos, para lograr
reservar esa idea o concepcion a la exclusiva disposicion de un solo
sujeto, se debe dar una imposibilidad juridica para protegerla de las de

los demas, y esto se logra a partir de una prohibicién. ( p.60)
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Ahora bien, para empezar a definir el término, podemos citar la definicion
establecida por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual -de ahora
en adelante OMPI-, donde se indica que por “propiedad intelectual” se
entiende, en términos generales, toda creacion del intelecto humano. (s.f.,p.3)

Asimismo, en el Convenio de Paris de 1883, ratificado mediante Ley 7484 de
Costa Rica y el cual instituye dicha Organizacion, no acuerda ninguna
definicion formal de Propiedad Intelectual; sin embargo se redacté una lista de
objetos que se prestan a la proteccidon de los derechos de propiedad intelectual,

y son los siguientes:

-las obras literarias artisticas y cientificas;

-las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los
artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion;
-las invenciones en todos los campos de la actividad humana,;

-los descubrimientos cientificos;

-los disefos industriales;

-las marcas de fabrica, de comercio y de servicio y los nombres y
denominaciones comerciales;

-la proteccién contra la competencia desleal; y

-todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico, literario y artistico. (Convenio de Paris,
1967).

Para el autor Rojina Villegas, (2008) “la propiedad intelectual comprende una
serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporales, tales como una
produccion cientifica, artistica o literaria, un invento o la correspondencia.”
(p.547)

Ahora bien, para el autor Castan Tobefias (1982) es “el conjunto de derechos
que la ley reconoce al autor, sobre la obra producto de su inteligencia y
fundamentalmente la facultad de autorizar o negar la reproduccién de la

misma.” (p.414).
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Del mismo modo, de acuerdo con el especialista en propiedad intelectual,
Valverde Gutiérrez se trata de derechos subjetivos derivados de la actividad
intelectual en los campos industriales, cientificos y artisticos. (comunicacién
personal, Julio 14, 2012)

De lo anterior se desprende que la doctrina concuerda en que la propiedad
intelectual comprende una serie de derechos. Estos derechos se hacen llamar
derechos intelectuales o de propiedad intelectual, de acuerdo con el tratadista
Baylos Carroza (1993):

Son los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos
juridicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales
(obras de arte y literatura, e invenciones) y a los industriales y
comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los
resultados de su actuacion, y preservar, frente a los competidores, los
valores espirituales y econdmicos incorporados a su empresa (nombres

comerciales y marcas). ( p.45)

Esta clase de derechos comprenden diferentes modalidades que los

constituyen, los cuales abordaremos mas adelante.

Entre las facultades que confieren estos derechos subjetivos, podemos citar
uno de los mas importantes: el otorgamiento de un poder juridico especial a su
titular, que impide a los demas apropiarse del resultado de esta concepcién. De
esta forma, se perfilan como mecanismos que le conceden y garantizan al
autor, inventor o creador la exclusividad en la explotacion o utilizacién de su

obra o invento.
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Se erigen diversas razones donde se fundamenta la creacion de estos
Derechos de Propiedad Intelectual, en primera instancia y como se menciono
anteriormente, se utilizan para proteger la propiedad de su titular.

En segunda instancia, existe una tendencia moderna que instituye estos
derechos como una politica de Estado, debido a su potencial para incentivar el
desarrollo econdmico, social y cultural de un pais. Este desarrollo se logra a
partir de la aplicacion de los resultados generados de la creatividad y aseguran

el ejercicio de practicas comerciales justas.

De acuerdo con el autor Jalife (1998) :

Debemos comprender entonces que se debe de tratar este tema desde
una perspectiva esencialmente juridica, en el sentido de entender que a
partir de la Propiedad Intelectual, se ha creado un sistema normativo que
permite a su creador disponer en forma exclusiva del objeto creado,
tratese de una invencidn o una obra bajo diversas premisas de extension

territorial y temporal. (p.19)

Por lo tanto, de lo anterior se puede inferir que la Propiedad Intelectual es un
tipo de propiedad que, a diferencia de la propiedad civil, no se refiere a bienes
materiales, sino mas bien a los inmateriales, dada la naturaleza de los bienes

intelectuales.

Seccion I
Historia
Si bien la propiedad intelectual como rama juridica naci6é hasta la época de la

revolucién industrial, se pueden anotar algunos antecedentes que se remontan

a la época antigua, mas especificamente en Grecia y Roma.
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De acuerdo con la Enciclopedia de Filosofia de Stanford, la proteccién a ese
tipo de propiedad durante esa época, no se consideraba como una institucion
juridica como tal, sino mas bien como fendmenos y situaciones aisladas. Estas
situaciones giraban en torno a una proteccion que se regia por las costumbres

y las obligaciones de caréacter ético.( parr. 5)

Una de las primeras referencias data del afio 500 a.C., cuando en la colonia
griega de Sybaris se le otorgaba a los cocineros profesionales, el periodo de un
afio de monopolio sobre sus creaciones culinarias (Stanford Encylopedia of
Philosophy, parr. 5).

Asimismo indica que otro de los fendmenos se presentd en Alejandria, entre el
periodo de 257-180 a.C., durante un concurso literario en donde el escritor
romano Vitrivius, quien al ser juez del concurso, delaté a falsos poetas que
robaban obras ajenas. Estos posteriormente fueron enjuiciados, sentenciados y
repudiados por los habitantes del pueblo, por apropiarse de las palabras de
otros (Stanford Encylopedia of Philosophy).

No fue sino hasta la época del apogeo del Derecho Romano clasico, que se
reconocio el derecho de propiedad sobre la creacién intelectual. Este derecho
s6lo se concedia si la creacién era tangible; es decir, si estaba plasmada

materialmente, como en el caso de un dibujo sobre un lienzo.

De acuerdo con el autor Baylos (1993):

En Roma, la propiedad del ejemplar material incorpora toda clase de
facultades, y su venta o cesion no reserva al autor derecho alguno de
caracter patrimonial, que le permita participar de algun modo en los
rendimientos econdmicos obtenidos posteriormente por la reproduccién
de la obra. La copia del manuscrito aparece como uno mas de los usos
de que es susceptible la cosa material, conforme a su naturaleza.

(p.147)
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Con el paso del tiempo, durante el primer siglo d.C., los juristas romanos
comenzaron a discutir la posibilidad de una diferencia entre la proteccion del

trabajo intelectual materializado y el trabajo intelectual en si mismo.

De la época romana hasta el nacimiento de la Republica de Florencia, en el
afio 1115, se dieron muchas formas de proteccién de los trabajos intelectuales,
como por ejemplo: las franquicias y los privilegios concedidos por los monarcas
(Stanford Encyclopedia of Philosophy).

En el medievo europeo, con la instauracion de Venecia y Florencia, las
llamadas corporaciones artesanales comenzaron a defender sus métodos y

técnicas, mediante la aprobacién y el consenso de la comunidad.

De igual modo, de acuerdo con la Enciclopedia de Filosofia de Stanford, en el
plano de los derechos de autor, uno de los primeros estatutos que protegio
estos derechos fue emitido por la Republica de Florencia, el 19 de junio de

1421y se le otorg6 a un famoso arquitecto, Filippo Brunelleschi.

Es importante destacar que este estatuto no soélo reconocia derechos a los
autores e inventores; sino también cred un sistema de incentivos para estos.
Ese sistema es un antecedente directo de lo que hoy se utiliza en el derecho de
propiedad intelectual y el cual se encuentra establecido en leyes, con
incentivos tales como: concesion de derechos exclusivos (propiedad) de estos
bienes intelectuales por un determinado periodo (setenta afios en el caso de
derechos de autor y veinte afios en el caso de patentes de invencion),
retribucién por parte de terceros para su explotacion, acceso restringido del
invento a terceros por un periodo en el caso de patentes, e incluso, subsidios

otorgados por los gobiernos (Posner, 2005).

Para el afio 1500, las ciudades mencionadas anteriormente concedieron

derechos exclusivos para poner en practica invenciones.
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No cabe duda que la implementacion de la imprenta en Occidente en 1440 tuvo
gran trascendencia para los avances y el desarrollo de la Propiedad Intelectual,
especialmente en el campo de los derechos de autor. Con la aparicion de la
imprenta, se le permitié al autor no solo divulgar sus ideas de manera masiva;
sino también le dio la posibilidad de obtener provecho econdémico de ello
(Baylos, 1993).

Ante este panorama, surge la necesidad de crear una normativa que protegiera
a los autores, la cual fue tardia; pues se promulgé en Inglaterra mediante el
Estatuto de 1709 de la Reina Ana, donde autoriza la concesion de un privilegio
al creador como medio para favorecer el establecimiento de nuevas industrias.
Luego, este tipo de normativa se instauré en Francia (1777) y los Estados
Unidos (1790) (Baylos, 1993, p. 158).

Igualmente, en 1623 en Inglaterra se establecid un sistema de leyes sobre
patentes, asi como un Estatuto Inglés de Monopolios, los cuales contenian una
serie de incentivos para fomentar la creacion en los inventores. Al principio,
esta normativa fue poco utilizada y no fue hasta mediados del siglo XVIII que

tuvo un mayor auge (Baylos, 1993).

Este sistema de proteccion de propiedad intelectual fue una de las piezas
fundamentales para dar paso a la Revolucién Industrial en 1750. Durante este
periodo la tecnologia comenzé a ser pieza clave para el desarrollo econémico

de las naciones, asi se reemplazaron las economias manuales por la industria.

Sin embargo, no sélo debemos referirnos a los cambios de este tipo, ya que
también se dieron una serie de transformaciones en el mundo cultural y la

forma de pensar de los hombres.

Hacia finales del siglo XIX, estas transformaciones llevaron a muchos paises a
establecer sus primeros sistemas normativos modernos en la materia. Con
esto, tal y como sefiala Baylos Corroza: “Hemos llegado a la culminacién de un

proceso en virtud del cual la invencidén se convierte en un valor autbnomo, que
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pertenece al que lo ha creado, y que el ordenamiento juridico se ve obligado a
tutelar”. (1993, p. 202)

Sin embargo, estos esfuerzos no siempre fueron apoyados y se surgieron
fuertes movimientos que buscaron la abolicion de los sistemas de patentes.
Fueron las corrientes nacionalistas, propias del periodo, las que jugaron un
papel protagénico; pues apoyaban la introduccion y el mantenimiento de las
modernas leyes de propiedad intelectual.

Asimismo, ante este cambio de paradigma, se le empezé a dar mucho mas
valor a las ideas y se incrementd la importancia de la propiedad intelectual,
exaltando la figura del inventor. Por estas razones, es que junto con la apertura
de los mercados, surgio la necesidad de regular esta materia ya no solo desde

una perspectiva nacional; sino internacional.

En 1873, se llevé a cabo en Viena la Exposicion Internacional de Invenciones.
Al parecer, a dicha exposicidn se negaron a asistir algunos expositores, por
miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros

paises.

Diez afios después, en 1883, se adoptaria el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial, el cual constituye el primer tratado
internacional destinado a facilitarle a los Estados contratantes, la proteccion de
sus obras en otros paises, mediante derechos de propiedad intelectual. Entre

estos se encuentran: patentes, marcas, dibujos y modelos industriales.

El Convenio de Paris entrdé en vigor en 1884 en catorce Estados y, de este
modo, se establecié también una oficina internacional encargada de llevar

asuntos administrativas y organizar las reuniones entre dichos Estados.

Luego, entra en vigor el Convenio de Berna para la proteccién de las obras
literarias y artisticas en 1886, el cual brinda proteccién para regular el uso de
las obras creativas, como por ejemplo el caso de las novelas, cuentos, poemas,

obras de teatro, canciones, esculturas, obras arquitecténicas, entre otros.
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Del mismo modo que se hizo para el Convenio de Paris, se cre6 también para
estos efectos una oficina internacional dirigida a llevar los asuntos
administrativos. Sin embargo, en 1893 se decidid fusionar ambas oficinas para
efectuar conjuntamente dichas labores. La fusién dio como resultado el
establecimiento de una Secretaria denominada “Oficinas Internacionales
Reunidas para la Proteccion de la Propiedad Intelectual” (BIRPI por sus siglas

en francés), ubicada en la ciudad de Berna, Suiza.

En 1960, se decidi6 trasladar esta organizacion a Ginebra, por razones de
conveniencia y cercania con otros organismos internacionales localizados en el

area.

Como resultado de una serie de reformas estructurales, en 1967 esta
Secretaria se convirtié en lo que hoy conocemos como la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). Mas adelante, la OMPI pasaria a ser un
organo de las Naciones Unidas, con el objetivo de llevar a cabo una labor

especializada sobre las cuestiones de Propiedad Intelectual.

De esta forma, la OMPI ha ido ampliando sus funciones y optado por alianzas
estratégicas para ejecutar su labor, como es el caso del acuerdo de
cooperaciéon que concretdé en 1996 con la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC), para regular aspectos de politicas y reglamentacion relacionados con la
propiedad intelectual y el comercio mundial.

En la actualidad, poco mas de cien afios desde el establecimiento de la
Convenciéon de Paris y la Convencion de Berna, se puede evidenciar un gran
incremento en la proteccién de la propiedad intelectual; por ejemplo, datos
revelan que en el 2011 se realizaron alrededor de 181.900 aplicaciones al

sistema para la presentacion mundial de patentes (PCT). (OMPI, s.f)

Durante este periodo, también se ha notado un progreso en la cooperacion
entre Estados para la proteccién de esta materia. El apoyo continuo para la
propiedad intelectual y su desarrollo se debe al hecho de que la mayoria de
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Estados, en los ultimos afos, ha empezado a reconocer el rol preponderante
de la propiedad intelectual en la promocién e incentivo de la innovacién, la

tecnologia, y las creaciones artisticas.

Esto se evidencia en un pais como Costa Rica, en donde el gobierno de la
Republica impulsé en el dos mil doce, una Estrategia Nacional de Propiedad
Intelectual y cre6 la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual, con el
objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual.

Seccién Il

Naturaleza Juridica

No es adecuada la consideracion que ha tenido parte de la doctrina al
establecer que, la propiedad intelectual, no se puede encuadrar dentro de una
de las categorias tradicionales; pues la propiedad intelectual se encuadra
perfectamente en una de las categorias mas tradicionales del derecho romano:

la propiedad.

Se enlista un gran rango de bienes a los cuales se les ha aplicado el concepto
de propiedad; esto sugiere lo flexible y adaptable del concepto. Algunos
autores incluso sefialan que la propiedad tiene un caracter arquetipico, para

significar cualquier género de sefiorio sobre un bien exterior al sujeto.

En primer lugar, se debe dejar de lado la concepcién que considera que el
concepto de propiedad solo se aplica cuando se trata de bienes materiales.
Josserand viene a reforzar esta idea sefialando “que no hay una propiedad,
hay propiedades, porque el interés de la sociedad es que la apropiacion de los
bienes comporte estatutos distintos en armonia con los fines perseguidos que
varian mucho” (citado en Baylos, 1993, p. 397).

De igual forma, Llobregat agrega que los bienes inmateriales se incluyen dentro
de ese concepto de propiedad: “Actualmente dentro de esta categoria se
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incluyen no solo los derechos de propiedad de bienes materiales (muebles e
inmuebles), sino asimismo los derechos sobre bienes inmateriales” (Llobregat,
2007, p. 37).

Diez- Picazo denomina bienes inmateriales a las realidades que careciendo de
existencia corporal y siendo producto o creacién intelectual del espiritu, el
ordenamiento juridico valora como posible objeto de derechos subjetivos
(citado en Baylos 1993).

Para el autor Gbmez Segade “los bienes inmateriales son creaciones de la
mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y
utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia econémica

son objeto de una tutela juridica especial” (citado en Llobregat, 2007, p. 38).

Asimismo la doctrina de los bienes inmateriales ha establecido que “Inmaterial
quiere decir simplemente no material. La creacion intelectual no es una cosa,
no es nada que pueda tocarse o percibirse, aunque se manifieste en cosas

perceptibles. No es un cuerpo o un quid fisico” (Baylos, 1993, p. 109).

Es importante complementar esta idea con la indicada por Troller (citado en
Baylos, 1993), el cual manifiesto lo siguiente:

Los bienes inmateriales no son equiparables a las res incorporales del
Derecho romano —derechos y universitates-, pues detras de estas se
encuentran inmediatamente cosas corporales o que les son equivalentes
como el dinero o determinadas prestaciones. Las cosas incorporales,
como sintesis conceptual de cosas 0 expresion de derechos, han
llegado a ser incorporales Unicamente gracias a la abstraccién juridica.
Es a los bienes inmateriales, en sus diversas especies, a los que

conviene, en cambio ese nombre de modo pleno y total. (p.110)
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Por lo tanto, cabe sefalar que si bien la creacién intelectual se manifiesta a
través de cosas materiales “puede tener existencia independiente del medio
material que las transmite y las hace perceptible a otros” (Biondi, citado en
Baylos 1993, p. 111).

Por dltimo, al respecto de este tipo de bienes, se debe indicar que sus
caracteristicas esenciales son: intemporales, ubicuos y inconmensurables

(Ascarelli citado en Baylos, 1993).

Es claro que en tiempos pasados no existia la necesidad de apropiarse de este
tipo de bienes inmateriales; actualmente al estar inmersos en una sociedad del
conocimiento, resulta mas que necesario optar por la posibilidad de tener un
dominio sobre ellos y ya se ha encontrado la forma de hacerlo efectivo

mediante una tutela juridica.

El hecho de que antes no se concebian los bienes inmateriales como objeto de
tutela de la propiedad, se debia a que era impensable separar el producto
inmaterial como tal del goce de la persona o cosa en donde el producto era
contenido (Baylos, 1993). En otras palabras, este producto inmaterial no era
considerado un bien; sin embargo, eventualmente el desarrollo tecnoldgico ha

permitido que se pueda contemplar de esta forma.

De acuerdo con el autor norteamericano Merges (2011), el concepto de la
propiedad se percibe bajo la l6gica inmersa en el deseo del control individual, la
naturaleza del bien no tiene nada que ver. Este autor menciona en su obra que,
la l6gica de manejar bienes con un control descentralizado y coordinacion -al
referirse propiamente a la propiedad individual-, tiene tanto sentido cuando se
trata de bienes intangibles como para los tangibles y aquellos otros del

concepto tradicional de propiedad.

Por consiguiente, se debe considerar esta propiedad como un tipo mas de las
propiedades existentes, las cuales por sus caracteristicas y objeto se presentan
como de otro género y otra naturaleza que la conocida como propiedad comun,

cuyos objetos son los bienes materiales.
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Al respecto, establece el autor De Cupis, que “es incuestionable que se trata de
una propiedad que presenta caracteristicas juridicas especiales, dependientes
de la especialidad de su objeto” (citado en Baylos, 1993, p. 396).

De lo anterior se infiere que la naturaleza juridica de la propiedad intelectual
descansa en el principio de la inmaterialidad de los bienes. Tal y como se
menciond anteriormente, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad mas
de tantas que hay y, por estas razones, se establecen diferencias con la
propiedad comun, dentro de las cuales se destaca el objeto inmaterial y la falta
de perpetuidad del derecho.

Asimismo, segun el autor Masse, otras diferencias se deben a las necesidades
sociales que llegan a modificar su ejercicio y al sometimiento a reglas

particulares (citado en Baylos 1993, p. 396).

Sin embargo, a pesar de sus caracteristicas individualizantes, la propiedad
intelectual se mantiene fiel a los principios basicos estructurales que hacen
posible se encuadre dentro de la categoria de propiedad, como por ejemplo: la
de tratarse de un poder juridico inmediato sobre un bien exterior y la de poseer

un vinculo juridico entre el sujeto y el objeto.

De acuerdo con el reconocido tratadista Barassi (citado en Baylos,1993):

El amplio sefiorio de gozar y disponer del modo mas extenso conforme
la naturaleza intelectual de las obras intelectuales, se corresponde con la
naturaleza esencial de dominio, si bien se trata aqui de un derecho de
propiedad que por la particular naturaleza del objeto presupone

demostrada la paternidad intelectual. ( p. 400)

Asimismo, como lo expresa este mismo autor, “es correcto incluir la propiedad

intelectual como una forma de dominio, ya que se trata de un derecho cuyo fin



26

es excluir a todo tercero del disfrute eventual del valor econdmico que

represente el producto intelectual” (Barassi, citado en Baylos, 1993, p. 400).

De acuerdo con lo anterior, se debe tener claro que la propiedad intelectual -
asi como los demas tipos de propiedad-, posee el elemento caracteristico de la
pertenencia exclusiva, el cual no puede confundirse con un simple monopolio
(como lo establece la teoria del monopolio legal); pues goza de muchas otras

caracteristicas particulares que la diferencian.

Con esto, podemos llegar a concluir que “estos derechos de propiedad como
lo son los de la propiedad intelectual, lo que pretenden dar es una maxima
plenitud de sefiorio posible sobre una entidad objetiva valorable
econdmicamente” (Barassi citado por Baylos 1993, p. 401).

Esta misma idea la expresa el jurista lhering en la obra “Actio Injuriarium. Des
lesiones injurieuses en droit Romani et en droit Francaise”, cuando afirma que
“atn cuando la proteccion juridica de la propiedad incorporal toma una forma
algo distinta que para la propiedad ordinaria, es la misma idea la que
interviene: la proteccion juridica tiende siempre [...] al goce exclusivo de una
cosa” (2010, p.57).

En esta misma linea de pensamiento, el fundamento de la institucién de la
propiedad en general basado en la relacion juridica, es decir el vinculo
existente entre el titular y el objeto, se cumple a cabalidad en la propiedad
intelectual (Ihering, 2010).

Ademas, la propiedad intelectual presenta la caracteristica de poseer el otro
vinculo existente en la propiedad, concepcién desarrollada por Planiol y Ripert,
y consiste en el vinculo entre personas. Mas concretamente entre un sujeto
activo, en este caso seria el creador de la obra y, el sujeto pasivo, que vendria
a ser la sociedad (citados en Salazar, 2010).

Algunos académicos de gran renombre en los Estados Unidos, como por
ejemplo Robert P. Merges (2011) y Justin Hughes (1997) incluso han logrado
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justificar la propiedad intelectual como propiedad desde la teoria del filésofo

inglés Locke.

Los autores citados indican que los bienes comunes que se encuentran en
estado natural, de los cuales habla Locke, se pueden asimilar perfectamente
con el conocimiento de dominio publico, utilizado por los creadores como base

para forjar una nueva creacion.

Ademas, manifiestan que la idea que expone Locke de convertir los bienes en
propiedad privada mediante la aplicacion de trabajo, se cumple a cabalidad, e
incluso, de mejor forma en la propiedad intelectual. Esto por cuanto la labor que
aplican los creadores al bien preexistente es su esfuerzo intelectual; pues no
solo se agrega algo al bien preexistente sino que se transforma en un bien
totalmente nuevo y asi, se genera la base para reclamar un verdadero derecho

de propiedad.

Debe tenerse claro que el reconocimiento legislativo del derecho de propiedad
sobre los bienes intelectuales, asi como de la propiedad intelectual como
institucién juridica de propiedad en los diferentes Estados, dependera
directamente de la concepcién filoséfica y politica del poder estatal (Salazar,
2010).

Por estas razones, en Estados de corte liberal con valores democraticos y
sociales de derecho y justicia, si cumplen a cabalidad la proteccion de los
bienes intelectuales como un derecho real de propiedad. Caso contrario es la
vision que tienen Estados de corte socialista, que solo lo ven como una

concesion o autorizacion de uso (Salazar, 2010).

Por dltimo y de gran trascendencia para la presente investigacion, se debe
indicar que gran parte de la doctrina ha opinado en forma unanime que se debe
excluir de esta naturaleza los signos distintivos; porque no merecen el

calificativo de verdadera creacion intelectual (Cristofaro citado en Baylos 2003).
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Sin embargo, a nuestro criterio, esta opinién generalizada resulta errada y mas
bien somos partidarias de la otra tesis que considera “que tanto el derecho del
inventor como el del titular de signos mercantiles no son sino modalidades del

dominio” (Diaz Velasco citado por Baylos 1993, p. 378).

Lo anterior porque la esencia de todos estos fendmenos es la misma,
especialmente por lo que toca a su momento genético, al tratarse en todos los
casos de “materializaciones de ideas” (Franceschelli citado por Baylos, 1993, p.
378).

Seccion IV

Division Bipartita de la Propiedad Intelectual

Se ha establecido que la Propiedad Intelectual se puede dividir en dos grandes
ramas: a) los derechos de autor y los derechos conexos y, b) la propiedad

industrial.

A. Derechos de Autor y Derechos Conexos

Podemos definir los derechos de autor como “la rama del Derecho que regula
los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan
individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son
enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artisticas, cientificas y

audiovisuales” (Lipszync, 1993, p.12).

Otra definiciéon de derechos de autor establece que son “aquellas facultades
gue posee el sujeto considerado como el autor de una obra de ingenio, ya sea
artistica o cientifica, de recibir proteccién del ordenamiento juridico” ( Galitieri

citado por Lobo,p.19). En otras palabras y de manera muy general, cuando
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hablamos de derechos de autor nos referimos a la proteccién de obras literarias

y artisticas.

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica (Ley 6683)
establece que por obras literarias y artisticas debe entenderse todas las
producciones en los campos literario y artistico, cualquiera que sea la forma de
expresion, tales como: libros, folletos, cartas; asi como las obras dramatico-

musicales, coreografias, composiciones musicales, la arquitectura, entre otras.

Bajo esta primera division, se establecen algunas diferencias terminologicas
entre los autores en la doctrina, ya que en muchas ocasiones los derechos de
autor también se les denomina “propiedad intelectual”, “derecho intelectual”, o
bien, “propiedad literaria y artistica”. Los derechos de autor evidencian una
relacion directa entre el autor y la obra; pues tales derechos se perfilan como
una serie de facultades subjetivas que el autor tiene sobre su obra.

Para los efectos de este trabajo, nos referiremos a estos derechos como
derechos de autor; ya que es la nocion mas acertada segun la naturaleza
misma del concepto. Ademas, de acuerdo con los parametros internacionales y
los lineamientos establecidos por la OMPI, la Propiedad Intelectual engloba
tanto la materia de los derechos de autor y conexos como la propiedad

industrial.

En nuestra legislacion, encontramos una definicion formal del concepto de
derecho de autor, en el articulo primero de la Ley de Derechos de Autor y
Conexos N° 6683, la cual establece:

Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los
derechos referidos en esta Ley. La proteccion del derecho de autor
abarcara las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los

métodos de operacién ni los conceptos matematicos en si. Los autores
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son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus

obras literarias o artisticas.

Como lo hemos venido sefialando a lo largo de este trabajo, este parrafo viene
a reafirmar que no se protegen las ideas en si mismas, sino las expresiones de

ellas, con la materializacion de estas ideas.

Los derechos de autor nacen con la creacion de la obra, lo cual nos lleva
inmediatamente a pensar sobre la forma de adquisicion de estos derechos. Tal
como se menciond, la obra queda protegida desde el momento mismo de su
creacion; es decir, no se encuentra sujeta al reconocimiento de la autoridad

administrativa.

Asi, la proteccion de la obra se otorga independiente de su inscripcion en el
Registro; pues el sistema de registro de obras es tan solo declarativo. El
derecho nace fuera del registro y la inscripcién no pretende mas que constatar
frente a terceros la transmision o constitucion del derecho. Sin embargo, sobre
este punto cabe sefialar que la obra —por lo general- debe estar plasmada

materialmente antes de otorgarle proteccion.

La originalidad de la obra y su individualidad, aptitud o capacidad de ser
distinguida de otras en su mismo género, son caracteristicas muy importantes
cuando se habla de la proteccion legal de las obras por medio de los derechos
de autor (Lobo, 1999).

La doctrina se encuentra dividida en cuanto al contenido del derecho de autor,
los defensores de la teoria monista aseguran que el derecho de autor es uno

so6lo y con facultades tanto morales como patrimoniales.

Sin embargo, la tesis dualista sostiene que en realidad los derechos de autor
comprenden dos tipos de derechos por separado: i) los derechos morales vy, ii)
los derechos patrimoniales.
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i. Derechos morales

Este conjunto de derechos que define la relaciébn entre autor y obra es de
caracter personalisimo vy, por tanto, inalienables, imprescriptibles e
irrenunciables por parte del autor; ademas, por este mismo caracter solo se le
conceden a personas fisicas y no a personas juridicas (Aguilar y Fernandez,
2012).

Los derechos morales tienen una duracién definida en el tiempo; pues se
extienden durante toda la vida del autor y 70 afios posteriores a su muerte. Con
esto, se trata de asegurar que quien crea y divulgue una obra, obtendra el
derecho de exclusiva sobre su explotacion durante un periodo; pues lo indica la
ley. Transcurrido ese tiempo, la obra pasara a ser de dominio publico; significa
entonces que podra ser libremente explotada en el comercio por personas
diferentes a su titular, sin perjuicio del debido respeto a su integridad y al

reconocimiento de su autoria.

Otra caracteristica en el derecho moral es que “no existe transferencia plena
del derecho de autor, pues la obra nunca sale por completo de la esfera de la
personalidad de su creador, al menos por la obligacibn de mencionar su
nombre cada vez que aquella se utiliza y de respetar la integridad de la misma”
(Lipszyc, 1993, p. 21).

En doctrina por ejemplo, se suelen citar como derechos morales; el derecho de
disposicion (disponer libremente de la obra), el derecho al respeto a la
integridad de la obra -el autor tiene derecho a que su obra se exhiba,
represente, ejecute en forma integra y tal y como él la concibid, por lo tanto
cualquier modificacion o alteraciébn de contar con su previa aprobacion-; la
facultad de modificar la obra (le permite al autor modificar, remodelar o incluso
destruir su obra), el derecho al arrepentimiento (la facultad que tiene el autor de
retirar la obra del comercio cuando ya no se ajuste mas a sus convicciones
intelectuales o morales), el derecho a la divulgacion -comprende la difusién
publica por cualquier medio de la recitacién, representacion y ejecucion de sus
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obras, asi como la utilizacion de medios mecanicos, soportes fonograficos,

audiovisuales, entre otros-. (Aguilar y Fernandez, 2012)

ii.  Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales se contemplan en la siguiente definicion: “se trata
de la facultad que se le concede al titular de los derechos de propiedad
intelectual sobre una obra de comercializarla en el mercado y extraer un
rendimiento econdmico de la misma” (Enric citado en Aguilar y Fernandez, p.
10).

Se les suele llamar también derechos pecuniarios; pues poseen un contenido
econdmico el cual se traduce en la posibilidad que ostenta el autor para
obtener un provecho de la obra que le pertenece y asi, constituirse en fuente
de ganancia para si mismo.

“Los derechos patrimoniales deben entenderse como un conjunto de derechos
gue le garantizan al autor todas las posibilidades de explotacién y de disfrute
econOmico derivadas de la utilizacion de la obra” (Bercovitz citado por Baylos

1993).

Otra caracteristica de los derechos patrimoniales es la exclusividad, ya que
solo el autor o titular, herederos o causahabientes pueden autorizar la
utilizacion o explotaciéon econémica de la obra. Cabe mencionar que si se
puede renunciar a estos derechos patrimoniales; pero siempre debera
respetarse el derecho moral de autor.

De acuerdo con el autor Baylos (1993):

Con la difusion de la obra, se le permite al autor conseguir una

retribucion por parte de los que han accedido al conocimiento y al
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disfrute de la obra, dando lugar a lo que se denomina “derecho general

de explotacion”. ( p. 578)

En otras palabras, el titular es el Unico que puede explotarla, dentro de los
limites determinados por ley.

El derecho de explotacién se constituye en el mas importante de los derechos
de autor y se puede establecer entonces que este derecho patrimonial
comprende cuatro grandes categorias de derechos, que son:

X/
°

Derecho de reproduccion: “Consiste en que el titular est4 en la libertad
de autorizar o prohibir e impedir la copia de la obra por cualquier medio
posible”. (Aguilar y Ferndndez, 2012, p.15)

X/
°

Derecho de distribucion: “Consiste en el derecho de distribuir, alquilar,
prestar, importar o poner a disposicion del publico ejemplares de la obra

por cualquier medio”. (Aguilar y Fernandez, 2012, p. 16)

X/
°e

Derecho de comunicacion publica: “Consiste en dar a conocer la obra o
una parte de esta a un grupo de personas por medios que no consisten
en la fijaciébn de esta en un soporte ni en la distribucion de ejemplares,

sino en la divulgacién”. (Aguilar y Fernandez, 2012, p. 15)

¢

Derecho de transformacion: “El titular de la obra puede modificar o

o
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autorizar la modificacion de la obra a través de adaptaciones,
traducciones o compilaciones, actualizaciones, revisiones, y cualquier
otra modificacion sustancial de la obra”. (Aguilar y Fernandez, 2012,
p.16)

Ademas, podemos encontrar en el articulo 16 de la Ley N° 6683 de Costa Rica
una lista aun mas especifica de lo que comprende el derecho de explotacion y

es la siguiente:

“[...] Compete al autor autorizar:
a) La edicién grafica.

b) La reproduccion.
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c) La traduccién a cualquier idioma o dialecto.

d)La adaptacion e inclusibn en fonogramas, videogramas, peliculas
cinematograficas y otras obras audiovisuales.

e) La comunicacién al publico, directa o indirectamente, por cualquier proceso y
en especial por lo siguiente:

i. La ejecucién, representacién o declaracion.

ii. La radiodifusion sonora o audiovisual.

iii. Los parlantes, la telefonia o los aparatos electrénicos semejantes.

f) La disposicion de sus obras al publico, de tal forma que los miembros del
publico puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.

g) La distribucion.

h) La transmision publica o la radiodifusion de sus obras en cualquier
modalidad, incluyendo la transmision o retransmision por cable, fibra Optica,
microondas, via satélite o cualquier otra modalidad.

i) La importacion al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su
autorizacion.

J) Cualquier otra forma de utilizacion, proceso o sistema conocido o por

conocerse”.

Los Tratados mas importantes que se han suscrito internacionalmente para
regular el tema de los derechos de autor son la Convencion de Berna, Ley
6083 de Costa Rica, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en adelante, ADPIC, Ley
7475 de Costa Rica y mas recientemente el Tratado de Derechos de Autor de
la OMPI, Ley 7968 de Costa Rica.

En definitiva, el derecho de autor es de propiedad especial por su objeto que -

como hemos venido apuntando-, se trata de bienes inmateriales.

En otro orden de ideas, los derechos conexos se han definido vecinos o afines
al derecho de autor como bien lo dice la palabra, tiene una conexion directa o
indirecta con el objeto de los derechos de autor (OMPI, s.f.). En algunos casos,
se habla de conexiones por dependencia; mientras en otros se habla de

conexién por afinidad.
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Los derechos conexos buscan proteger los intereses legales de las personas y
las entidades que contribuyen a difundir las obras al publico. De acuerdo con
la OMPI, también se protege la produccién de objetos los cuales -aunque no se
consideren obras en virtud de los sistemas de derechos de autor de todos los
paises-, contengan suficiente creatividad y dimension técnica y de disposicion
para merecer la concesion de un derecho de propiedad que se asimile al
derecho de autor (OMPI, s.f.). Son tres las categorias de beneficiarios de estos

derechos:

e artistas intérpretes y ejecutantes;
» productores de fonogramas; y

e organismos de radiodifusion

Por estas razones, se dice que la actuacion que llevan a cabo los intérpretes,
ejecutantes, productores y organismos de radiodifusion se basa meramente en
una obra ajena y fungen como intermediarios entre el autor y el receptor. Sin
embargo, a pesar de esto, si ostentan el derecho a que se prohiba la

reproduccion de esa version especifica de la obra sin su consentimiento previo.

En el tema de los derechos conexos tenemos importantes Tratados; como por
ejemplo: Convencién de Roma de 1961, Ley 4727 de Costa Rica, que también
recibe el nombre de Convencion Internacional sobre la Proteccion de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes. En esta Convencién se contemplan las
limitaciones sobre estos derechos, asi como el plazo de proteccion de 20 afios
contados a partir del dltimo afio cuando se haya realizado la actividad.

Ademas de lo anterior, para dos de las categorias de beneficiarios de estos
derechos, se cuenta con un tratado aun mas especializado, el Tratado de la
OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion de Fonogramas (WPPT), Ley 7967 de
Costa Rica, adoptado en 1996.
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B. Propiedad Industrial

La otra categoria en que se divide la Propiedad Intelectual es la llamada
propiedad industrial. De acuerdo con Baylos (1993), propiedad industrial se

debe de entender en términos generales como:

La propiedad industrial, en cambio, se dedica especialmente a proteger
las aportaciones técnicas que enriquecen la posibilidad del hombre en el
dominio de las fuerzas naturales, para la satisfaccion de sus

necesidades sociales. (p.687)

Asimismo, para el autor espafiol, la propiedad industrial es “aquel sector de los
derechos intelectuales donde se incluye la proteccion de una serie de
concepciones y combinaciones de elementos sensibles, que han de valorarse

por su utilidad en el campo de la industria y el comercio” (Baylos, 1993, p. 687).

En el articulo 1.3 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, se define el concepto estableciendo que: “la propiedad industrial se
entiende en su acepcion mas amplia, y se aplica no solo a la industria y al
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias
agricolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales por
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas

minerales, cervezas, flores, harinas”.
Segun Baylos: “La propiedad industrial comprende un conjunto de instituciones
de muy diversa naturaleza, cada una de las cuales persiguen fines y realizan

funciones diferentes” (Baylos,1993, p.687).

Las principales instituciones son:
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i. Patentes de Invencion

En términos generales se protege una invencion, la cual se entiende que es
toda solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.
Una patente podrd ser un producto o un procedimiento, o bien estar

relacionado con ellos (Universidad de Chile, 2009).

La patente en si es el derecho otorgado por el Estado al inventor, para explotar
el invento en forma exclusiva, por un plazo limitado de 20 afios. No todas las
invenciones son patentables, se exige que estas cumplan ciertos requisitos o

condiciones para patentarlas y son los siguientes:

% Aplicacion industrial: La invencion debe tener utilidad practica o ser
susceptible de aplicacion industrial, de una u otra indole (Universidad de
Chile, 2009).

Novedad: Debe observarse en la invencién una nueva caracteristica

X/
°e

desconocida en el cuerpo de conocimiento del campo de la técnica
especifico (conocido como estado de la técnica) (Universidad de Chile,
20009).

% Nivel inventivo: El invento no puede ser deducido por una persona como

conocimientos generales en el campo técnico de que se trate (OMPI, s.f,
p. 6).

Tanto el requisito de novedad como de aplicacién inventiva deben cumplirse en
una fecha determinada, de lo contrario, este sera considerado como parte del
estado de la técnica.

ii. Modelos de Utilidad

Se protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por las
patentes. Estas consisten en una configuracion o forma tridimensional nueva a

objetos conocidos o partes de los mismos, que se utilicen para realizar un
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trabajo practico, siempre que esta nueva configuracion produzca una mejor
utilidad del objeto en la funcién a la que esta destinado (Universidad de Chile,
2009).

Por lo general el plazo de proteccion es menor al concedido a las patentes,

este plazo maximo oscila entre los siete y diez afios, segun la legislacion

iii. Disefos Industriales

De acuerdo con la OMPI el disefio industrial es “el aspecto ornamental o
estético de un articulo” (OMPI, s.f., p. 9). Se protege las caracteristicas
originales, ornamentales y no funcionales de los productos y que deriven de la
actividad de disefiar.

De acuerdo con la doctrina especificamente, este tipo de proteccién se otorga
por la apariencia de la totalidad o una parte de un producto que se derive de
sus caracteristicas, en particular, de las lineas, contornos, colores, forma,
textura o materiales del producto en si o su ornamentacion. Los disefios
pueden ser bidimensionales o tridimensionales. La proteccion méaxima varia de

un pais a otro, pero oscila entre los diez y veinticinco afios.

iv.  Topografias de Circuitos Integrados

Mediante este tipo de invenciones, se protegen los esquemas de trazado del
circuito eléctrico de un chip semiconductor, el cual se transfiere o fija en un chip
durante su fabricacion y se utiliza para la fabricacion de equipos eléctricos;
como por ejemplo: radios, relojes, televisores, lavadoras, entre otros
(Universidad de Chile, 2009).

Los esquemas de trazado determinan la ubicacion fisica de cada elemento que
tiene una funcién eléctrica dentro del circuito integrado (Universidad de Chile,
2009).
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V. Marcas

“Se entiende por marca todo signo o combinacién de signos que diferencian los
productos o servicios de una empresa de los de las demas”; en términos
generales, la marca desempefia cuatro funciones principales: diferenciar
productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las
mismas, asi como su calidad y, por dltimo, fomentar la venta del producto o

servicio en el mercado (OMPI, s.f., p. 12).

Los derechos que se le conceden al propietario de la marca, le confiere
prerrogativas de utilizar la marca de forma exclusiva e impide a otros su
utilizacién o de una similar a esta, con el fin de que no se induzca a error a los

consumidores.

En principio, el plazo méximo de proteccion de una marca registrada es de

diez afos; sin embargo, esta puede ser renovada cada diez afios.

vi. Nombres Comerciales

Se entiende por nombre comercial el nombre o la designacion que permita
identificar una empresa en el trafico comercial. La Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos en su articulo dos los define como: “Signo denominativo o
mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial

determinado”.

La proteccion de los nombres comerciales otorga a sus titulares un derecho
exclusivo; asi se prohibe a otros establecimientos o marcas utilizar este

nombre.
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vii.  Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen

Las Indicaciones Geograficas (IG) identifican un producto con un origen
geografico especifico, atribuyéndole una determinada cualidad o reputacion al
producto de acuerdo a dicho origen. (Mena, comunicacion personal 16 de
enero de 2013).

La Ley 7978 de Costa Rica la define en su articulo dos como: “Nombre
geografico de un pais, una region o localidad, que se utilice en la presentacion
de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboracién,

recoleccién o extraccion”.

Por su parte, las Denominaciones de Origen (DG) “son un tipo especial de
Indicacién Geografica, utilizada para productos con caracteristicas especificas
gue se deben exclusivamente al entorno geografico (factores naturales y
humanos) de la elaboracion del producto” (Mena, comunicacion personal, 16
de enero de 2013).

Por su parte, la Ley 7978 de Costa Rica establece en el articulo dos que una
denominacion de origen es: “Denominacién geografica, designacion, expresion,
imagen o signo de un pais, una regién o localidad, util para designar un bien
como originario del territorio de un pais, una regién o localidad de ese territorio,
y cuya calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio geogréfico,

comprendidos los factores naturales y humanos”.
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Titulo 1l

Derecho Marcario

Capitulo |

Generalidades del Derecho Marcario

Seccion |

Antecedentes e Historia

Para el estudio profundo de cualquier disciplina juridica, resulta importante
conocer el desarrollo histérico de los institutos propios que lo generan, con el
fin de lograr una comprension integral y poder efectuar una aproximacion

adecuada del analisis, en este caso, de signos marcarios.

Desde tiempos antiguos se acostumbraba marcar los bienes para diversos
propésitos, algunos muy similares a las funciones que desempefia ese signo

distintivo en la actualidad.

De acuerdo con el articulo Introduccion al Derecho Marcario y los Signos
Distintivos, en Grecia se acostumbraba a colocar el nombre en los diferentes
productos que se comercializaban, como por ejemplo: estatuas, vasijas, obras
de arte, y monedas, con el objetivo de identificar y autenticar el origen de estos.
“Los griegos, por ejemplo, un nombre para identificar sus obras de arte, en
especial, lo referente a la alfareria y a esa forma de “marcar” la denominaron

“sigilla™ ( Pazmifio, s.f., parr. 2).
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Por otro lado, los romanos también marcaban sus mercancias y productos,
entre los cuales se encontraban tubos de estafo, ollas de cocina, piedras,
ladrillos, quesos y vinos. Esta actividad se llevaba a cabo tanto a nivel personal
como colectivo (fabricas), como signo indicativo del creador de la obra asi
como del lugar de produccion de este (Rodriguez, 2003, patrr. 2).

La autora Rodriguez afirma que Roma se considera la ciudad antigua que
utilizé la marca con fines semejantes a los de la funcion de la marca actual,
especificamente en relacion con su caracter distintivo. Un ejemplo claro fue el
de las lamparas de aceite que se marcaban con el nombre de Fortis, para
distinguirlas en el mercado después de su exportacion (Rodriguez, 2003, parr.
2).

En China se utilizaban los signos para identificar el lugar de fabricacion y el
nombre del fabricante de las piezas de porcelana. Mientras en Egipto y
Mesopotamia, lo mas comun era marcar los materiales de construccién, con el
nombre del monarca de la época o un simbolo para identificar el proyecto en el

cual iba a ser utilizado.

De los casos anteriores, podemos inferir que los propdsitos principales de estas
demarcaciones se relacionaban principalmente con el “prestigio profesional del
autor del producto, con el interés de determinar su origen geogréfico, la
propiedad, o destino, o bien para que los artesanos u obreros que los
realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones” (Bertone y
Cabanellas, 1989, p. 112).

En esta época podemos rescatar la llamada Lex Cornelia del Imperio Romano,
como ley de proteccion juridica de marcas, una de las primeras leyes que
penaba la falsificacion. Esta ley contemplaba dos acciones: la actio in
injurariam, con la cual se reparaba la ofensa a la personalidad y la actio doli,

gue buscaba resarcir el dafio patrimonial ocasionado (Pazmifio, s.f., parr.2).

Mas adelante, en la Edad Media, los signos marcarios tuvieron un auge

importante con el incremento del comercio y el intercambio de mercancias
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entre los reinos. Sin embargo, las funciones que desempefaron eran de muy
diversa indole; pues se utilizaron tanto para fines de identificacion del autor de
la obra como para identificar la propiedad de animales y hasta para certificar la
calidad de los productos (Bertone y Cabanellas, 1989, p. 129).

Poro otro lado, las corporaciones jugaron un papel muy importante en el
desarrollo de las marcas en la era medieval, ya que le otorgaron el caracter de

obligatoriedad a estos signos.

Tal y como sefala Rodriguez (2003):

Las funciones de las marcas dentro de las corporaciones eran diversas,
entre estas se encontraban las que buscaban proteger al consumidor y
servir como medio de control de calidad, prohibir la importacién de
productos extranjeros e identificar al artesano para asegurar que este

habia cumplido a cabalidad con las normas de su arte.(parr. 3)

Estas practicas de obligatoriedad en las marcas, originaron las primeras leyes
gue regularon especificamente el derecho del uso de las marcas. Tal es el caso
de la Ley Inglesa de 1256, relativa a una compafiia de panaderos, asi como el
Decreto de la ciudad de Amiens de 1374, relacionado con el marcado de

mercancias para garantizar su origen.

En esta misma época, el pensador Bartolo Saxo Ferrero tuvo una importante
posicion, al concebir la marca desde una perspectiva que se acercé mucho al

concepto de marca moderno.

Al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo Ferrero a una especial
defensa de las marcas que gozan de cierto prestigio, las mismas que,
por esa calidad —su prestigio-, deberian ser protegidas de terceros

interesados en abusar, con un mayor grado. ( Pazmifo, s.f., parr.7)
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Por otro lado, de acuerdo con el autor Antonio Pazmifio (s.f.):

Es en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, que se comienzan a
expedir las primeras normas relativas a la materia de proteccion de los
signos distintivos. Tenemos entonces como primer ejemplo, un decreto
del Concejo de Nuremberg que data de 1512, en donde se previod la
proteccion del signo AD para identificar las obras de Alberto Durero, uno

de los artistas mas famosos del Renacimiento. (parr. 8)

En esta misma linea, se pronunciaron fallos britanicos que responsabilizaban a

qguienes imitaran las marcas de sus competidores.

Sin embargo, el auge de la utilizacion de las marcas en forma moderna se dio
con el surgimiento de la Revolucion Industrial, ya que este periodo implico la

produccion masiva de productos, asi como la apertura de los mercados.

De acuerdo con la autora Rodriguez, en Francia la Revolucion Francesa
significd un cambio en la vision y el paradigma del Derecho Marcario; incluso
implicé la abolicion del régimen de marcas corporativas, caracteristico del
periodo medieval, cuyo resultado fue una anarquia marcaria que condujo a
abusos vy falsificaciones de los signos. Como consecuencia de lo anterior, se
editd la Ley del 22 de Germinal del afio Xl, que imponia a las imitaciones de
marcas las mismas penas que las impuestas a las falsificaciones de

documentos privados (Rodriguez, 2003).

De forma simultdnea en esta época, otros paises desarrollados también
comenzaron a crear un régimen juridico que incluyera disposiciones relativas a

un sistema marcario.

De acuerdo con el autor Pazmifio, el primer antecedente de estas leyes en
Alemania fue la Ordenanza Prusiana del 18 de agosto de 1847, la cual fue
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desplazada por una ley con caracteristicas mas modernas denominada Ley del
30 de noviembre de 1874. En ltalia, la primera ley de este tipo se remonta al 30
de agosto de 1868 (Pazmifio, s.f., parr. 10).

En un principio, el derecho anglo-norteamericano, no contaba con leyes
especificas en esta materia; por tanto, utilizaban la figura del resarcimiento por
los hechos ilicitos para condenar las imitaciones y las falsificaciones de
marcas. La proteccion judicial del Derecho Marcario se estableci6 mas
claramente a mediados del siglo XIX y se incluyd dentro del Derecho de

competencia desleal (Stanford University, 2011).

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la proteccién de derecho marcario ya se
reconocia a nivel mundial. De esta forma, muchos paises empezaron a
asegurar esta proteccion por medio de tratados bilaterales; también existia la
tendencia de efectuar arreglos de esta materia en tratados de comercio, de
amistad y de navegacion.

Estos tratados bilaterales comenzaron a ser deficientes en cuanto a la
proteccion del comercio internacional; por ello, la Comunidad Internacional
buscé adoptar un sistema mas global, esto originé que en 1883 se concretara
la Convencién Internacional para la proteccion de la Propiedad Industrial,

conocida como la Convencion de Paris.

En sus comienzos, la aceptacion entre los paises fue escasa, a medida que la
proteccion garantizaba mayor seguridad y beneficios, el prestigio de la
Convencién creci6 y fue altamente respaldada. Sirvi6 como base para otros
instrumentos internacionales, también para las legislaciones internas de

diversos paises que adoptaron este instrumento convencional.
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Seccion Il

Concepto de Marca

Mucho se ha discutido en cuanto a calificar los signos distintivos como una
creacion intelectual y, por tanto, posibles de ser considerados como un bien

inmaterial.

Gran parte de la doctrina considera que los signos distintivos no son producto
de una creacion intelectual, asi el autor Baylos Corroza establece que “[...] la
actividad que se requiere para la invencién de un signo no puede ser tenida en

cuenta. La marca se adopta o se elige pero no se crea”. (1993, p.808)

Asimismo la autora Ruipérez de Azcarate (2008) sefiala que:

La marca guarda estrecha relacion dogmatica con otros bienes
inmateriales en la medida en que también su espina dorsal esta
constituida por un derecho de exclusiva a favor del titular. Sin embargo,
existen importantes diferencias entre las marcas y otros bienes
inmateriales. Los restantes bienes inmateriales protegidos por otros
derechos de propiedad industrial o por el derecho de autor son el
resultado de una creacion intelectual de mayor o menor nivel [...]. Por el
contrario, en el caso de las marcas y salvo en el caso excepcional de las
marcas de fantasia (fanciful trademarks) normalmente no hay creacion ni
prestacion intelectual, sino que el derecho de exclusiva recae sobre algo

preexistente, que es el signo. (p.13)

Sin embargo, la autora aclara que debe hacerse una salvedad respecto al caso
de las marcas de fantasia, las cuales son aquellas constituidas por palabras
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gue no tienen significado alguno; no obstante, puede evocar una idea o

concepto (Ruipérez, 2008).

Tratadistas de propiedad intelectual han considerado que la actividad
intelectual necesaria para crear una marca, muchas veces se la considera
como menor respecto a la que se emplea para crear otros bienes protegidos
por el derecho de propiedad intelectual; por ejemplo: una patente de invencién
u obras literarias protegidas por el derecho de autor ( Baylos, 1993).

Al respecto el autor Ascarelli (citado en Baylos, 1993) establece que:

Mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto una obra valiosa
en si misma, los signos distintivos que utiliza el industrial y el
comerciante para individualizar la explotacion de su empresa son
simples medios identificadores; una nomenclatura de la realidad y en si

mMismo no poseen valor propio. (p.809)

A pesar de que varios autores se han manifestado en ese sentido,
consideramos que la marca no debe ser excluida como producto del intelecto

humano.

Como evidencia de lo anterior, se debe tomar por ejemplo la opinion del
tratadista Fikentsher que si visualizaba el signo distintivo como una creacion
intelectual, aunque esta fuera modesta al establecer que “la invencion de la
marca misma descansa a menudo en un minimo esfuerzo de actividad
creadora, que esté dirigido a la composicién de una palabra o signo” (citado en
Baylos, 1993, p. 810).

Sin embargo, para conocer el verdadero concepto de marca, esta no debe ser
analizada desde un punto de vista de la creacion sino desde uno mercantil. En
primer lugar, tal y como lo establece Baylos Corroza, ni la novedad ni la

originalidad son requisitos de la marca, la consistencia material de la marca no
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necesita ser nueva, este requisito se sustituye por el de la inconfundibilidad
(1993, p. 809).

Asimismo, el autor Baylos (1993) sefiala:

Y su valor es el que adquiere en el trafico; el que recibe de los
consumidores y le reconocen sus competidores. Lo demas no es sino la
base para que, mediante el proceso de asociacién de ideas que se

produce, se cree primero y se sustente después ese valor. (p.810)

Esta claro que sea 0 no una creacion intelectual, esto es un factor irrelevante
en cuanto a la tutela juridica. La razén por la cual la marca debe ser protegida
no es por su valor intrinseco (el producto intelectual), como sucede con los
demas derechos intelectuales, sino el fundamento de esta proteccion recae en
lo que representa este tipo de signos, todo lo que esta detras y la funcién que

cumple.

El autor Baylos Corroza manifestd que con el régimen de exclusivas lo que se
desea proteger son los signos mercantiles; pues mantienen una estrecha
relacion con la empresa y los resultados de su esfuerzo; es decir, con su
prestigio, su crédito en el mercado, el juicio publico sobre la bondad de sus
productos y todo lo que la empresa ha logrado conseguir en la lucha frente a
sus competidores (1993).

El mismo autor establecid que “es por estas razones que al proteger
juridicamente al titular de la marca no se protege a su autor” (Baylos, 1993, p.
809).

A pesar de las diferencias en el objeto de proteccion entre los signos distintivos
y el resto de los bienes intelectuales, el autor Roncero Sanchez (1999) aclara lo

siguiente:
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En cualquier caso, el conjunto de bienes inmateriales formado por las
creaciones industriales y los signos distintivos es objeto de proteccién
mediante una técnica comun, aun cuando la fundamentacion de la
proteccion y su régimen concreto varia en funcion de la modalidad del
bien inmaterial de que se trate [...] la proteccion juridica se articula en
todos los casos, basicamente sobre la concesién de un derecho de uso
exclusivo y de un derecho de exclusiéon o prohibicion ejercitable erga

omnes. ( p.25).

Por ultimo, cabe mencionar que los signos distintivos y, especificamente, las
marcas, se encuentran dentro de la rama juridica de la propiedad intelectual, no
s6lo por la actividad intelectual que se requiere para su realizacion, sino

también porque al proteger un signo distintivo se protege la empresa mercantil.

El concepto de “marca” comunmente se utiliza dentro del marco de esferas
distintas a la rama juridica, como por ejemplo dentro del trafico econémico, la
publicidad y también cuando las empresas la utilizan para fines comerciales.
Sin embargo, para esta investigacion es preciso sefialar que el concepto de

marca respondera a la definicion meramente legal.

En primera instancia, debemos aclarar que la definicion misma del concepto
“marca” viene esencialmente definido por la respectiva legislacion marcaria de
cada pais. Es decir, el concepto no es un concepto estatico, todo lo contrario,
varia de una legislacion a otra y ciertamente ha cambiado y evolucionado a lo

largo de los tiempos.

En los Estados Unidos, un pais de corte anglosajon, cuyo sistema legal se
basa en el Common Law, el Cédigo de los Estados Unidos Capitulo 15
Seccion 1127 (Lanham Act) establece la definicion de marcas al sefialar que:
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El término marca incluye cualquier palabra, nombre, simbolo,
dispositivo, asi como cualquier combinacion de estos (1) utilizado por
una persona (2) que una persona tiene una intencion bona fide de
utilizar en el comercio y aplica para registrarlo en el registro principal
establecido por este capitulo, para identificar y distinguir sus bienes,
incluyendo un producto uUnico, de aquellos producidos o vendidos por

otros, y para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.

En el Derecho Europeo, la Union Europea ha emprendido la tarea de crear
normativa que llegue a armonizar la regulacion de las marcas en los veintisiete
Estados miembros, la Directiva 89/104/CEE define la marca en su articulo dos

en los siguientes términos:

Podran constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una
representacion grafica, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacién, a condicidon de que tales signos sean
apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de

los de otros.

A su vez, el articulo cuatro de la Ley Espafiola de Marcas 17/2001 por su deber
de concordar con lo dispuesto por la Directiva, define la marca en una forma

coincidente y establece que:

Se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica
gue sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una

empresa de los de otras.
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En el ambito Latinoamericano, la Ley de la Propiedad Industrial en México
regula el derecho marcario y establece en su articulo ochenta y ocho que: “Se
entiende por marca a todo signo visible que distinga productos de otros de su

misma especie o clase en el mercado”.

La Comunidad Andina de Naciones, tiene una regulacién sobre la propiedad
industrial comun a todos los paises miembros, la Decision que actualmente
regula este tema es la 486 del 14 de setiembre de 2000 y, en el articulo
catorce, define la marca en los siguientes términos: “A efecto de este régimen
constituirA marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios en el Mercado”.

Por ultimo, en Costa Rica la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley

7879) establece en el articulo dos que una marca es:

Cualquier signo o combinacion de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o

servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Tal y como se mencion6é anteriormente, el concepto de marca también ha
evolucionado con el tiempo y se adapta a las nuevas necesidades del mundo
moderno. Ejemplo de lo anterior, es que antes la importancia de las marcas
giraba en torno al mundo agricola; luego, se diversificd para incluir productos
de origen industrial y finalmente se ha adoptado también para servicios. De
esta forma, puede determinarse que las marcas son signos con capacidad
distintiva que se utilizan en nuestros dias para distinguir tanto productos como

servicios.

Los autores Bertone y Cabanellas exponen algunas de las principales
definiciones en doctrina que evidencian esta evolucion, entre las cuales se

rescatan las siguientes:
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a) “Puede [...] definirse la marca como el signo que permite distinguir el
origen industrial o comercial de las mercaderias” (Fernandez citado en

Bertone y Cabanellas, 2002, p. 3).

b) “El signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos
de sus similares” (Etcheverry citado en Bertone y Cabanellas, 2002, p.
3).

c) “La marca es un signo protegido en virtud de su inscripcién en el
registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas
mercaderias fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones
de servicios de similares mercaderias o prestaciones de servicios de
otras empresas” (Baumbach y Hefermehl citado en Bertone vy
Cabanellas, 2002, p. 3).

d) “La marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderias del
titular de la marca respecto de las mercaderias de otros, en relacion a su
procedencia, en los negocios de la empresa” (Busse citado en Bertone y
Cabanellas, 2002, p. 3).

Entre la gran gama de definiciones actuales que se han encontrado en
doctrina, algunas de ellas establecen la definicibn en funcion de las
caracteristicas de los signos marcarios; mientras otras definiciones se inclinan
mas hacia la funcién que estas cumplen, como por ejemplo la marca como
signo indicador de la procedencia empresarial, como agente individualizador o

una mezcla de ambas.

Se erigen numerosas definiciones doctrinales para el concepto de marca,
dentro de las cuales podemos destacar en primer lugar al reconocido autor del
derecho marcario Jorge Otamendi, el cual indica: “la marca es el signo que
distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Otamendi, 2006, p. 1).
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Asimismo se resalta el concepto de marca en funcién de la clientela, el cual
ofrece el francés Saint-Gal quien sostiene que “en el plano juridico la marca
puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante
0 comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia.
La marca es pues, un signo de adhesion de la clientela” (Saint-Gal citado en
Baylos 1993, p. 810).

En Italia, el destacado autor Corrado define la marca como “un signo
identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de
servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan
en el mercado” (Corrado citado en Baylos 1993, p. 810).

Asimismo, el autor Baylos Corroza manifiesta que “la marca es un signo
destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa
determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el publico
consumidor, no identifica un producto o un servicio considerado en su

individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie” (Baylos, 1993, p. 838).

Por ultimo, Nava Negrete (1985) la definié de la siguiente manera:

Todo signo o medio material que permite a cualquier persona fisica o
juridica distinguir los productos que elabora o expende, asi como
aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o
similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después

conservarla y aumentarla. ( p.147)

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, organismo internacional
especializado en la materia, ha establecido su propia definicion: “por marca se
entiende un signo o combinacién de signos que diferencien los productos o

servicios de una empresa de los de las demas” (s.f., p. 14).
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Este concepto es el mas acertado, por cuanto transcribe de una manera clara y
completa lo que es una marca y, por tanto, se tomara como definicién

fundamental en este trabajo.

Tanto los conceptos doctrinarios sefialados antes como las definiciones
establecidas por las diferentes legislaciones, tienen un componente comun: el
signo.

El empleo constante de este concepto en las definiciones de marca, nos obliga
a analizar su significado, de manera que facilte comprender mas

profundamente lo que se debe entender por marca.

Segun la definicion de la Real Academia Espafiola, signo es “aquel objeto,
fendmeno o accién material que, por su naturaleza o convencion, representa o

sustituye a otro”.

Para comprender mejor esta definiciébn, podemos recurrir al autor Charles
Sanders Pierce, quien indica que un signo o representamen, es algo que esta
para alguien, por algo, en algun aspecto o disposicion (en lugar de) (Pierce
citado en Marroquin, 2006, p. 6).

Signo es entonces, todo lo que pueda entenderse como alguna cosa (vehiculo
signito o expresion) que esta en lugar de otra (designatum o contenido). Se
puede considerar que algo es un signo porque un intérprete lo interpreta como
tal (signo de algo) (citado en Marroquin, 2006, p. 6).

Respecto a este punto, Pierce indica que el sentido del término “estar en lugar
de significa situarse en una relacion tal respecto a otro, que para ciertos fines,
pueda considerarsele en algin modo como si fuera ese otro” (citado en
Marroquin, 2006, p. 6).

Se podria decir que funcionar como “signo” implica que una “cosa” (material,
senso-perceptible) estd en lugar (0o en representacion) de otra cosa (idea,

pensamiento, contenido mental).
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El proceso donde algo funciona como signo, se le conoce como semiosis y es
el “proceso mediante el cual un objeto esta en lugar de otro, despertando una
idea especifica en determinada persona” (Gonzalez, 2002, p. 26).

De acuerdo con Morris (citado en Gonzélez, 2002):

Este proceso tiene tres factores: lo que actia como signo, aquello que el
signo alude (que en si mismo es un signo el cual es equivalente o
muchas veces mas desarrollado que el anterior), y por ultimo, el efecto
gue produce en determinado intérprete en virtud del cual la cosa en

cuestion es un signo para él. (p.29)

Por lo tanto, en el caso de las marcas funciona un “algo” (signo), el cual se
encuentra en lugar de (representando) la empresa mercantil y todo lo que hay
detras de esta, para finalmente producir un efecto en el intérprete de acuerdo
con la informaciébn que se le transmite y las ideas que despierta esta

determinada empresa en él.

Es importante aclarar que la interpretaciéon que lleva a cabo el intérprete
respecto al signo tiene matices tanto subjetivos como objetivos. Otra
consideracion que vale la pena destacar, es que el concepto de signo que nos
interesa se encuentra un poco mMAas restringido; pues debe tener una

caracteristica fundamental: la distintividad.

Seccioén Il
Caracteristicas Esenciales de la Marca
A. Distintividad

La capacidad distintiva del signo se la considera una caracteristica fundamental

para que el signo sea susceptible de ser registrado como marca y, ademas, la
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doctrina coincide que es un presupuesto indispensable para cumplir la funcién
primaria de la marca: distinguir productos o servicios de otros, sin riesgo de

confusion.

Cuando se habla de distintividad, debe entenderse como “aquella aptitud que
tiene un signo para diferenciar bienes o servicios de otros similares o analogos
en el mercado” (Ruipérez de Azcarate, 2008, p. 54). De esta forma, el
consumidor debe ser capaz de identificar, a través de la percepcion del signo,
los productos o servicios y diferenciarlos unos de otros.

Al respecto, la OMPI establece que un signo es distintivo cuando puede ser
reconocido por las personas a quienes estd dirigido como elemento
identificador de los productos o servicios de determinada fuente comercial o

cuando se le puede reconocer como tal.

La distintividad de un signo debe ser tanto por cuestiones intrinsecas como
extrinsecas. Las cuestiones intrinsecas se refieren a que el signo per se posea
capacidad distintiva; por tanto, no puede ser genérico, descriptivo, complejo ni

muy simple.

Las cuestiones extrinsecas se refieren a que el signo debe tener la capacidad
de diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por
terceros para la misma clase de productos o servicios, o relacionados con

estos.

Asi, cabe destacar que la determinacion de distintividad de un signo no se debe
hacer en abstracto; sino en relacion con los productos o servicios que protege;
se debe tomar en cuenta aspectos como el contexto donde se pretende utilizar

la marca y publico relevante.

Al respecto del concepto de distintividad, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (2013) ha manifestado lo siguiente:



57

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar,
identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otro,
haciendo posible que el consumidor o usuario lo seleccione. Es
considerada como caracteristica esencial que debe reunir todo signo
para ser registrado como marca Yy constituye el presupuesto
indispensable para que cumpla su funcién principal de identificar e
indicar el origen empresarial y la calidad de los productos sin riesgo de

confusiéon. (Proceso 026-1P-2013)

B. Perceptibilidad

La doctrina -asi como las distintas legislaciones- han considerado que otra de
las caracteristicas esenciales de todo signo, para ser considerado como marca
es que sea perceptible; es decir, pueda ser identificado y aprehendido por
algun sentido. Esto con el unico fin de transmitirles algin mensaje o sensacién

a los consumidores y cumplir asi con las funciones de toda marca.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011) ha

establecido que:

Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y
apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresion
material identificable, soportada en una o mas letras, nimeros, palabras,
dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin
de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la
inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del
producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser

seleccionada con facilidad. (Proceso 60-1P-2011)
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Tradicionalmente, esta percepcion se ha realizado por medio del sentido de la
vista y los signos constitutivos de marcas son: letras, numeros, palabras,

dibujos, imagenes o una combinacién de estos.

Con el surgimiento de las marcas no tradicionales, se ha ampliado el espectro
de posibilidades de signos que conforman las marcas, al utilizarse mas
sentidos para percibirlas, dentro de los cuales se encuentran el tacto, el olfato,
y el gusto.

Es claro que esta ampliacién ha generado grandes discusiones y criticas, tanto
en doctrina como en jurisprudencia y, por estas mismas razones, son muchos

los paises que se encuentran dudosos en cuanto a su aceptacion.

Seccioén IV

Funciones de la Marca

Ahora que hemos hecho un recorrido sobre la definicion de la marca y algunas
de sus caracteristicas principales, como: distintividad y perceptibilidad,
debemos referirnos a las principales funciones que desempeiian, para facilitar

el estudio de esta investigacion.

Sobre las funciones de la marca, el autor Casado Cerviiio (2000) ha apuntado

lo siguiente con respecto a la doctrina espafola:

El derecho de marca es un derecho sobre un bien inmaterial, que
perteneciendo a su titular registral desempefa, al mismo tiempo, un
papel relevante en la regulacién y transparencia del mercado. Desde
esta perspectiva, constituye también un mecanismo relevante para la
tutela y protecciéon de los consumidores. No debe, a estos efectos,

olvidarse que la marca cumple un conjunto de funciones en el sistema
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juridico. Y entre estas funciones se encuentra la funcion de indicar la
procedencia empresarial de los productos o servicios designados con la
marca y la funcion de indicar al consumidor la calidad de dichos
productos o servicios. La marca permite asi un correcto funcionamiento
del sistema de libre competencia y hace posible que los consumidores
obtengan informacion fidedigna sobre el origen y la calidad de los

productos o servicios. (p.75)

En este sentido las funciones son las que se enumeran a continuacion:

A. Funcion Distintiva de las Marcas

Se presenta como la funcién basica y esencial, la mas importante que este tipo
de signo debe cumplir, para distinguir bienes y servicios de otros similares en
el mercado. Esta funcién proporciona el cabal cumplimiento al principio de
libertad de comercio.

En tiempos pasados, se consideraba que la funcion primordial de la marca era
la de identificar su origen; sin embargo, este concepto cambié a medida que
resultaba necesario comprender que una marca es esencialmente un signo
abstracto con capacidad para que cualquier persona lo utilice para identificar
bienes y servicios. Por otro lado, la identificacion del origen o fuente de dichos

productos resulta una funcién secundaria, que se deriva de la distintiva.

Del mismo modo, la funcion distintiva se relaciona directamente con las demas
funciones de la marca, como la de publicidad y la de aseguramiento de la
calidad del producto, por cuanto se considera que la distintividad es el

mecanismo inmediato para asegurar la calidad de los bienes.
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Sin las marcas, no se podria llevar a cabo esta funcién distintiva y los
productos en el mercado serian todos iguales ante el consumidor, lo cual

resulta impensable en los mercados altamente competitivos de la actualidad.

La funcién distintiva de las marcas incide sobre la proteccién del signo, si el
signo no es apto para distinguir productos y servicios, no podra ser considerado
como marca. Por estas razones, el principal requisito para que un signo pueda
llegar a constituir una marca es el de distintividad, de lo contrario, el signo

marcario no podria llevar a cabo su funcidn principal en el mercado.

Por medio de esta funcién también se logra asegurar la competencia leal; asi
como proteger a los consumidores de caer en confusiones y contribuye al
funcionamiento adecuado de los mercados, al ofrecer a los consumidores la
libertad de escogencia en su producto o servicio de preferencia.

Al respecto de esta funcion la doctrina ha sefialado que “la verdadera y Unica
funcién esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros”
(Otamendi, 2006, p. 3).

B. Funcién de Identificacién del Origen de los Bienes y Servicios

Como se establecid anteriormente, la funcidn de indicacion de origen es una de
las mas tradicionales, la cual ha acompafiado a la marca desde el siglo pasado.
Esta funcién incluso se vislumbraba como la principal y Unica, al considerarse
gue la marca surgi6é para indicar el nombre del fabricante, tanto es asi que no
se establecié el derecho al uso exclusivo del signo (Otamendi, 2006).

De acuerdo con Otamendi (2006) esta funcion hoy es secundaria, al respecto

establece lo siguiente:

Hoy en dia este concepto de la funcion que cumple ha quedado
superado. La marca no distingue origen. Es mas, la gran mayoria del

publico desconoce quién es el fabricante de los productos que adquiere.
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Desde luego existen casos en los que la marca esta formada o
constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificara

también el origen del producto. Pero esta funcion sera secundaria.

Se ha tratado de aclarar que se entiende hoy por funcién identificadora de
origen, asi como demostrar la evolucion que este concepto ha tenido. Algunos
de estos esfuerzos, son por ejemplo el fallo de un Tribunal Norteamericano en
donde se indica: “La funcion de identificacién del origen de los productos lo que
quiere decir es que el consumidor que compra un producto con una etiqueta
determinada cree que lo que compra ha emanado de determinada fuente, sin

importar su nombre” (citado en Otamendi, 2006, p. 3).

C. Funcioén de Garantia de Calidad

Esta funcion asegura al comprador que los articulos adquiridos de determinada
“marca” tienen una calidad y unas caracteristicas especificas que el cliente
espera encontrar, creandole una expectativa de calidad.

En la etapa de seleccion del producto, el consumidor lograra identificar un
determinado producto mediante el reconocimiento de la marca y asi, para
comprarlo se basara en experiencias satisfactorias adquiridas en el pasado
respecto a ese producto. Lo cierto es que estas expectativas no siempre se
cumplen, pero ese aspecto no le compete regularlo al derecho marcario.

Al respecto, la OMPI ha indicado que “las marcas sirven para denotar una
cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que
el consumidor pueda fiarse asi de la calidad constante de los productos que
lleven dicha marca” (s.f., p. 15). La doctrina ha sefialado que esta no se trata
de una calidad de alto nivel sino simplemente de una calidad uniforme
(Otamendi, 2006).

Por otro lado, el autor Mathley establece que la garantia se trata de una funcion
secundaria o derivada, debido a que “cualquiera que sea la calidad del
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producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguira siendo

marca” (citado por Otamendi 2006, p. 4).

D. Funcién Publicitaria

Sobre la funcién publicitaria, el autor Mathley expone que “sin una marca que lo
designe, no seria posible efectuar publicidad de un objeto dado” (citado en
Otamendi 2006, p. 5).

Esta funcion se completa cuando se utiliza una marca de determinado producto
0 servicio para publicidad y se puede crear una imagen alrededor de esta de
forma separada de la naturaleza fisica del bien, evocandose

subsecuentemente cuando se expone la marca a los consumidores.

En este sentido sefala el autor Otamendi (2006):

La marca es el Unico nexo que existe entre el consumidor del producto o
el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogera los
beneficios, o0 no, de su aceptacion por parte del publico consumidor. Esa
marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la
misma tratara que pida. Para ello, la buena calidad del producto o

servicio debe ir acompafnada de una publicidad adecuada.

La funcién publicitaria de las marcas proporciona la informacion necesaria que
facilita emitir un juicio sobre la calidad de esta. Este es el Unico mecanismo
disponible al consumidor para elegir un bien determinado respecto de otros;
pues ante la imposibilidad de conocer directamente el producto por medio de
los sentidos, se recurre a la identificacion de estos por medio de los datos

suministrados.
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De acuerdo con la doctrina, le sigue una segunda faceta de esta funcion
publicitaria que radica en la consistencia del signo marcario. Esto se refiere a
los elementos que constituyen el signo y, se comprende que segun la forma en
como estos se presenten, pueden brindar informacion sobre ese producto

(Bertone y Cabanellas, 1989).

Vale la pena sefialar que la funcién publicitaria de las marcas no se encuentra
protegida en forma directa por la legislacion marcaria; mas bien actia de

manera indirecta, por medio de la competencia desleal.

Seccion V

Principios Marcarios

Abarcaremos seguidamente los principales principios que informan en Derecho

marcario y son los siguientes:

A. Principio de Registrabilidad

La marca otorga a su titular una serie de derechos subjetivos, dentro de los
cuales se destaca el derecho de exclusividad, que tiene por objetivo determinar
guién se puede considerar el legitimo titular de estos derechos. Para tales

efectos, se aplica el famoso adagio primero en tiempo, primero en derecho.

Surge entonces la interrogante de como determinar quién debera ser
considerado como primero en tiempo vy, la respuesta a este cuestionamiento se
ha resuelto de dos distintas maneras: que van a dar lugar a dos tipos de

sistemas, segun el momento en que se considera nacen estos derechos.

Por un lado, en los paises regidos por el Common Law, se ha implantado el

sistema declarativo, que de acuerdo con el autor Otamendi (2006):
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Es aquel en el que el derecho exclusivo nace con el solo uso y después
efectia el registro o deposito de la marca [...]. Este sistema se
fundamenta en la adquisicion del derecho en el uso de la marca en el
comercio y no sobre su registro, la inscripcién en el registro solamente

declara o reconoce lo dado por el uso”. ( p. 6)

Al considerar este sistema que la adquisicion de los derechos se da con el uso
de la marca, se basa en el principio que establece que tendra el derecho quien

primero lo use.

Por otro lado, en contraposicion a este sistema encontramos el sistema
atributivo, aquel donde la inscripciébn de la marca en el Registro otorga el
nacimiento a los derechos que esta confiere y, por lo tanto, la inscripciéon en

este caso tiene efectos constitutivos.

Respecto este tema, el autor Breuer Moreno establece que “en el sistema
atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay
registro” (citado en Retana 2007, p. 27).

Por estas razones, el sistema consagra como titulo para adquirir el derecho
sobre una marca a quien la haya inscrito en el registro marcario
correspondiente y, por consiguiente, solo gozara de los derechos inherentes a

la marca quien la haya inscrito.

La doctrina también ha establecido que existe un tercer tipo de sistema, el
sistema mixto, que de acuerdo con Vittone y Naviera (citado en Retana, 2007)

[...] se puede decir que tiene dos subsistemas a saber: a) El que
establece que el registro es necesario para defender la marca, pero la

exclusividad surge del uso y el uso tiene preeminencia y b) el que
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establece que el registro confiere derechos sobre las marcas tras un

determinado periodo de uso. (p.26)

Por consiguiente, el principio de registrabilidad se podria decir que es un
principio base en los sistemas atributivos y permean los sistemas mixtos, ante
los cuales es necesario el registro de una marca para adquirir los derechos que
esta engloba.

Este principio de registrabilidad comprende una serie de subprincipos que
determinan cuales marcas pueden ser inscritas en el registro, y que de acuerdo
con la OMPI estos son: el principio de funcionalidad, especialidad, caracter
distintivo, asi como las cuestiones de interés publico y salvaguarda del dominio
publico. (2007)

B. Principio de Funcionalidad

Bajo este principio debemos entender que un signo susceptible de servir como
marca soélo se podra registrar si no constituye un elemento funcional de los
productos que se desean proteger. En otras palabras, la funcionalidad quiere
decir que la marca “no sea fundamental para el uso o el fin al que esta
destinado el producto” (OMPI, 2007, p.7).

La doctrina concuerda que la importancia del principio de funcionalidad radica
en que el objetivo de la regulacién marcaria es el fomento a la competencia
legitima, manteniendo un equilibrio adecuado entre las distintas figuras que se

buscan proteger en la Propiedad Intelectual. (OMPI, 2007)

C. Principio de Territorialidad

El principio de territorialidad surge en la rama del Derecho Internacional
propiamente, y es aquel principio mediante el cual se limita a un Estado a

conceder derechos Unicamente dentro de su territorio y bajo su soberania.
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Este principio en el &mbito del derecho marcario consagra que la marca no es
un derecho que se puede hacer valer en cualquier parte del mundo, sino que

este esta circunscrito a un espacio territorial determinado.

Sobre este tema el autor Otamendi establece que “el derecho exclusivo que
otorga el registro de una marca se circunscribe al territorio de un Estado, por lo
tanto las marcas registradas no ostentan esa exclusividad mas allad de las
fronteras del pais donde se registro.” (p.17, 2006)

Asimismo, se ha indicado por parte del autor mexicano Jalife (1998) que:

Aun cuando las marcas obtenidas en un pais suelen recibir cierta
proteccion o reconocimiento de otros paises, el principio general se
configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de
una marca por el titular se da unicamente en el territorio del pais en que

se obtiene. (p. 10)

El principio de territorialidad encuentra su fundamento en el articulo 6(1) del

Convenio de Paris, el cual establece lo siguiente:

Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de
comercio seran determinadas en cada pais de la Uniéon por su
legislaciéon nacional. Sin embargo, una marca depositada por un
nacional de un pais de la Union en cualquier pais de la Unién no podra
ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada,

registrada o renovada en el pais de origen.

Ademas de esto establece el Convenio de Paris en el articulo 6(3) lo siguiente:
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Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, sera
considerada como independiente de las marcas registradas en los

demas paises de la Union, comprendiéndose en ello el pais de origen.

Los derechos sobre la marca son por lo tanto limitados exclusivamente al pais
en donde fue registrada esta, y para hacer valer estos derechos en otros

paises la marca debe de inscribirse en estos de la misma forma.

Existe sistema conocido como el Sistema de Madrid para el Registro
Internacional de Marcas o Protocolo de Madrid, que facilita el trdmite para
poder hacer valer los derechos de una marca en diversos paises. Mediante
este sistema se puede proteger una marca en todos los paises parte del
Sistema de Madrid con solo presentar la solicitud de registro internacional en la

Oficina correspondiente de uno de estos.

Se debe de entender con lo, que “el registro internacional produce los mismos
efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los paises

designados por el solicitante.” (Retana, 2007, p.76).

i.  Principio de Prioridad

Existe una excepcion al principio de territorialidad que permite que una marca
gue haya sido registrada en un pais miembro del Convenio de Paris tenga

prioridad ante otras para ser registrada en otros paises miembros.

El principio de prioridad unionista se encuentra consagrado en el articulo cuatro
del Convenio de Paris y otorga el plazo de seis meses para solicitar el registro
en el segundo pais. Para estos efectos el Unico requisito es presentar la
documentacion que acredite que la marca ha sido registrada en el pais de

origen.
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Esta prioridad se da tanto frente a otras marcas similares, como frente a

terceros que pretendan registrar la misma marca.

Ante este derecho de prioridad, todos los paises miembros asumen la
obligacion de conceder a este titular de marca extranjera un periodo no menor
a seis meses desde el registro en el primer pais para que promueva el registro
de esta en un segundo pais, sin verse afectado por la solicitud del a marca por

parte de un tercero, o de la solicitud de cualquier otra marca similar.

Para estos efectos, se considerara que la marca se presentd, en el segundo
pais el mismo dia en que fue presentada en el pais de origen, dentro de un
plazo de seis meses. Para estos efectos, si es necesario presentar los

documentos de la oficina de registro del pais de origen.

Es importante aclarar que para hacer valer esta prioridad no es necesario que
la marca en cuestion se encuentre registrada, sino solamente que la solicitud

de registro de esta haya sido presentada.

Al respecto Martinez Medrano y Soucasse (citados por Retana, 2007)

establecen que:

El efecto de prioridad solo consiste en retrotraer la fecha de
presentacion hasta la de prioridad invocada, sin perjuicio de que la
marca sea estudiada en cuanto a su registrabilidad conforme al pais
donde se esta presentando, de manera que se cree la ficcion legal de
gue la solicitud ha sido presentada en el pais en la misma fecha de

prioridad reivindicada. ( p.78)

El efecto mas relevante de este derecho es que el registro de la marca en otro
de los paises diferentes al pais de origen, dentro del plazo de los seis meses,
implica que la marca estara protegida por el derecho de prioridad y por lo tanto
esta no podrd ser invalidada por hechos ocurridos en el transcurso de este
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tiempo, como por ejemplo una solicitud de registro de la marca por un tercero,

o bien, la utilizacion de esta, o la solicitud de registro de marcas similares.

“Durante este plazo de seis meses, el unionista tiene por consiguiente
totalmente despejado el camino para depositar su solicitud de marca en los

restantes paises de la Union de Paris.” (Fernandez- Novoa, p.582)

Es por estas razones que se considera que este derecho limita el principio de
territorialidad, porque la proteccién de la marca se extiende mas alla del

territorio donde se presento la solicitud, por un periodo de seis meses.

La limitacion que aplica tanto para el principio de territorialidad, como para el
de especialidad es: la proteccién que se le concede a la marca notoria, la cual

ya fue analizada previamente.

ii. Protecciéon a la Marca Notoria

Asimismo es importante mencionar que la llamada marca notoria también
pueda llegar a romper con el principio de territorialidad por su reconocimiento

en un sector del comercio.

La marca notoria es “aquella que es conocida por la mayor parte del sector
pertinente del publico consumidor del producto o servicio que se distinga con
ella, debido a la reputacién adquirida por su uso y difusién”. (Camacho, s.f.,

p-3)

Analizado el concepto de las marcas notorias es claro que el riesgo de
asociacién se puede presentar con mas frecuencia en estas marcas, ya que
existen mas probabilidades de aprovechamiento injusto por parte de terceros
del prestigio del signo, o la dilucién de su fuerza distintiva, o del valor comercial

o publicitario.
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Ante esto, la proteccién de una marca notoria se ha ampliado en el sentido de
qgue: “comprende la posibilidad de que el titular impida el uso o registro de
signos similares con el notorio, para los mismos productos o servicios, 0

productos o servicios relacionados.” (Camacho, s.f., p.27)

Del mismo modo, actualmente incluso ha surgido la posibilidad que el titular
impida el uso o registro de la marca renombrada, que son distintas a las
notorias en el sentido que son las conocidas por la mayor parte del publico
consumidor de un pais o comunidad, con independencia del producto o servicio

de que se trate.

Estos casos donde aplica la proteccion a las marcas notorias
independientemente del producto o servicio se perfilan entonces como

excepciones, ya que limitan el principio de especialidad.

Es importante aclarar que no son requisitos para la proteccion especial de las
marcas notorias su uso o0 registro dentro del pais donde se pretende hacer
valer la proteccién, sino que solamente debe considerarse notoria, ya que es

en este aspecto donde se quebranta el principio de territorialidad y de prioridad.

La proteccién de la marca notoria se encuentra consagrada en el articulo 6 bis
del Convenio de Paris y en el articulo 16 del Tratado de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio ( en adelante,
ADPIC), el cual incluso extiende la proteccién de las marcas notorias de

servicios no contempladas en el Convenio de Paris.

Por lo tanto cuando una marca notoria se pretenda registrar en otro pais por

guien no es el propietario original, se presentaran limitaciones para su registro.
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D. Principio de Especialidad

Al definir este principio, la doctrina indica que: “La proteccion judicial otorgada a
una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados,
particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue”. (Bendafa-Guerrero
citado por Retana, 2007, 125)

Asimismo, el autor Fernandez-Novoa (citado por Retana 2007) establece que:

La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que
es un signo puesto en relacién con una o varias clases de productos o
servicios. Paralelamente el derecho sobre la marca tampoco recae sobre
un signo per se, sino sobre un signo puesto en relacion con una o varias

clases de productos o servicios. (p. 124)

Por lo tanto, de lo anterior se puede determinar que los derechos conferidos a
una marca se encuentra subordinados al principio de especialidad, en tanto
estos solo pueden hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios
para los cuales la marca fue creada y han sido registrados.

Por estas razones, cuando se solicita el registro de una marca se debe indicar
el tipo de producto o servicio para los que el signo se desea aplicar y asi los
derechos conferidos por la marca se le otorgaran a su titular Unicamente en
relacion con estos. Esta indicacion se hace en la mayoria de los paises
siguiendo la Clasificacién de Niza.

La Clasificacion de Niza es una clasificaciéon internacional de productos y
servicios que se aplica para el registro de marcas de estas categorias. La
misma fue establecida en virtud del Arreglo de Niza, y es utilizada por los
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paises signatarios de este Convenio e incluso por otros paises que sin ser

miembros, lo han adoptado, tal es el caso de Costa Rica.

La utilizacion de este instrumento permite la presentacion de solicitudes en las
diferentes oficinas de Registro empleando un sistema unificado que ayuda a
simplificar el proceso administrativo. Esta clasificacion, permite categorizar de
la misma manera todos los productos y servicios a los que se aplica una marca,

facilitando también el cumplimiento del principio de especialidad.

Se ha indicado que una de las consecuencias mas evidentes y con mas
trascendencia del principio de especialidad es que distintos titulares pueden
llegar a registrar marcas iguales en diferentes campos. Esto en virtud de que “si
los productos son diferentes, naturalmente también las marcas lo seran.”
(Riofrio, citado en Retana, 2007, p.124)

Evidentemente para que el registro de dos marcas idénticas sea posible existen
una serie de condiciones, como por ejemplo que no exista riesgo de confusion,

asociacion o pérdida de reputacion.

“Por estas razones es que tiene tanta importancia el principio de no confusion,
ya que sin el principio de especialidad careceria de fundamento.” (Riofrio citado
por Retana 2007, p.124).

E. Principio de Temporalidad

Como hemos mencionado anteriormente en este trabajo, el derecho sobre una
marca puede no agotarse, es decir puede ser explotada por un mismo titular
por un tiempo indefinido. Esto sucede ya que al vencerse el plazo minimo
estipulado en la ley para la proteccion de un signo marcario, éste puede ser
renovado por su titular las veces que asi lo desee, al ampliarse el plazo de

vigencia.
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Por estas razones es que se ha establecido que el principio de temporalidad
esta sujeto a dos variables: en primera instancia, a las leyes de cada pais, y en
segundo lugar a la voluntad del titular de la marca.

Sobre el primer punto, vale la pena recalcar que acuerdos, como el ADPIC,
estipulan que el registro inicial de una marca, asi como cada una de las

renovaciones del registro, tendran una duracion de al menos siete afios.

Lo anterior es muy importante, ya que estos instrumentos internacionales en
materia de marcas, establecen un plazo minimo para la proteccion de estos, el
cual no puede ser menor de siete afios; sin embargo, se ha demostrado que los
paises de Latinoamérica mantienen en sus respectivas legislaciones esta

proteccion por encima del minimo antes mencionado, al ser de diez afios.

Este término de proteccién al que nos referimos debera de ser contado a partir
de la fecha del registro y, como hemos mencionado, cuenta con la posibilidad
de renovacién de la marca o su no renovacién expresa, lo cual acarrearia su

consiguiente caducidad.

Sobre el segundo punto, varios autores como Martinez Medrano y Soucasse se
han referido al respecto, indicando que la voluntad del titular es el elemento
clave por medio del cual se efectuara la renovacion y de lo contrario se

extinguira el derecho sobre dicha marca. (citados en Retana, 2007)

F. Principio del Minimo Uso

“Mediante este principio se pretende que aquel que tenga una marca registrada
esté obligado a utilizarla comercialmente dentro de un plazo determinado, y si
no lo hace, se dara la caducidad de su derecho a utilizarla.” (Retana, 2007,
p.191)



74

En doctrina este principio se ha vislumbrado como una de las piezas béasicas
del derecho marcario, en el sentido que antes se entendia que la Unica forma
de perder los derechos sobre una marca era mediante la no renovacion de la
misma, y actualmente se incorporo el principio del no uso como otra forma de

extincion del derecho sobre la marca.

Asimismo, este principio incide en la consolidacion de la marca como bien
inmaterial juridicamente protegido, ya que la union entre el signo como bien
inmaterial y su uso real en el trafico mercantil permite la penetracion del mismo
en la mente de los consumidores, lo que garantiza la plenitud de la marca.
(Fernandez-Novoa, 2001, p. 453)

Asi mismo, el uso obligatorio de las marcas, cumple una finalidad funcional, ya
gue este principio resulta muy util para aproximar en la mayor medida posible la
realidad formal del registro de marcas de manera que se refleje la utilizacién

real de las marcas en el mercado.

Por lo contrario, segun como indica Correa, “el mantenimiento de las marcas
qgue no se utilizan en forma efectiva origina una carga para las oficinas
nacionales y puede llegar a bloquear el eventual registro de signos por parte de
posibles usuarios.” (citado por Retana, 2007, p.193)

Respecto a los plazos, el principio del minimo uso somete al titular de una
marca a la exigencia del uso de la marca en el mercado, el no uso de la marca
sera causal para extinguir el derecho sobre la misma, si como minimo no la

usara dentro del periodo que sefiale la ley competente,.

El autor Aracama Zorraquin (citado en Bertone y Cabanellas, 2003) indican que

el término uso debe entenderse de la siguiente manera:

El uso no puede ser otro que un uso real efectuado -sin necesidad de

gue la marca resulte adherente al producto- por la circulacién en el



75

mercado nacional de un producto fabricado en el pais o en el extranjero

o de un servicio prestado en el pais. (p.351)

G. Principio de No Confusion

El principio de la no confusion es uno de los principios mas importantes porque
es el sustento para que las marcas puedan cumplir la funcion de distinguir
productos y servicios evitando confusiones. Este principio protege tanto al

titular de la marca como a los consumidores. (Retana, 2007, p.151)

Por lo tanto, este consiste en que las marcas sean distintas de las demas
marcas, evitando que existan marcas idénticas o similares que puedan impedir
el fin que persigue toda marca que es el de distinguir e identificar determinado

producto o servicio.

Al respecto el autor Breuer Moreno (citado por Retana, 2007) establece que:

El objeto de toda legislacion marcaria es asegurar, con caracter
exclusivo el uso de la marca y la identificacion de las mercaderias,
ademas gue la marca debe der ser especial, o sea que debe distinguirse
claramente entre las deméas marcas, de manera que estas deben de ser
lo suficientemente distintas entre ellas como para que el consumidor no

confunda una con otra. (p. 151)

De acuerdo con el autor argentino Otamendi (2006) existen dos tipos de

confusion: la confusion directa y la confusion indirecta.

La confusién directa es la que hace que el comprador adquiera un
producto determinado convencido de que esta comprando otro. Es la
forma mas clasica y comun de confusion. La confusioén indirecta también
engafa al consumidor aunque en forma diferente. Se da cuando el

comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante
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determinado, o0 que ese producto pertenece a una linea de productos de
un fabricante distinto de quien realmente los fabricd. (p.151)

Seccion VI

Clasificacion de las Marcas

Las marcas han sido clasificadas por la doctrina de formas distintas en funcion
de criterios diferentes; como por ejemplo, segun el signo en que consiste la
marca, segun el titular de la marca o segun el objeto que designan, las cuales

son las clasificaciones mas antiguas y conocidas.

Las llamadas “marcas tradicionales” son aquellas que estan constituidas por
signos cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho
desde hace un tiempo prolongado, y son basicamente las marcas

denominativas, figurativas y mixtas.

Sin embargo, debe de tenerse claro que actualmente los tipos de signos que se
consideran aptos para constituir una marca no se limitan Unicamente a las

palabras y los elementos figurativos, como tradicionalmente se pensaba.

Es por estas razones, que la mas reciente de estas clasificaciones es aquella
qgue divide las marcas segun la naturaleza del signo que la conforma, en
tradicionales y no tradicionales. Esta clasificacién ha surgido ante la necesidad
de las empresas de buscar nuevas formas de comercializacion y publicidad,
gue les permita competir en un mundo con una competencia en constante

crecimiento.

Ante esta situacion, las empresas comerciales han optado por idear formas
innovadoras para distinguir sus productos mediante signos perceptibles por
otros sentidos distintos a la vista, como por ejemplo, el oido, olfato y tacto.
Estas tendencias para atraer a los consumidores han ido dejando de lado los
signos tradicionales visibles, que se limitan a utilizar palabras o elementos

figurativos.
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Asimismo, existen signos que a pesar de ser visibles se apartan del concepto
tradicional de signo constitutivo de marca, en uno o varios de sus rasgos
caracteristicos, y por estas razones se les denomina igualmente “no
tradicionales.” (OMPI, 2006)

Dada su naturaleza no tradicional, la aptitud de estos signos para funcionar
como marcas en el mercado ha generado un debate doctrinal y ha sido objeto
de discusiones en muchos paises, como se vera mas adelante.

Es importante aclarar, que para facilitar la clasificacion de las marcas
tradicionales y no tradicionales la OMPI ha optado por la creacion de una sub

clasificacion, que consiste en las marcas visibles y no visibles.

A continuacidon se mencionan algunas de estas clasificaciones principales de la

marca.

A. Segun el Titular

i.  Marca Individual

La marca individual es aquella cuya titularidad pertenece solamente a una

persona sea esta fisica o juridica.
El uso de la marca individual es exclusivo de su titular, aunque este derecho de

uso exclusivo puede ser cedido a terceros mediante un contrato de licencia de

explotacion.

ii. Marca Colectiva

El autor Otamendi (1995) define la marca colectiva de la siguiente forma:
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La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es
propiedad de muchos. O mas bien de una organizacién, una cooperativa
por ejemplo, cuyos miembros la puedan utilizar. Este uso podra
efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones

establecidas. ( p.15)

Por lo tanto la caracteristica principal de la marca colectiva es que la titularidad
es compartida, sea por una asociacion, gremio, cooperativa o colectivo de
empresario fabricantes, productores, con el objetivo de utilizar la marca como

distintivo de ese grupo determinado.

La marca colectiva nace de una necesidad concreta de pequefios empresarios
de asociarse o agruparse para facilitar la oferta de productos o servicios
determinados que es un comun denominador de todos. De esta forma se logra
unir esfuerzos para hacer frente a la alta competitividad de un mundo
globalizado.(Garcia, 2006, p.2)

La funcién principal de la marca colectiva es indicar el origen del producto o
servicio; este origen no va a ser considerado a una empresa en si misma, sino
como empresa miembro o parte de una asociacion o ente colectivo, del cual
también forma parte otras empresas. En este tipo de marca la funcion de
garantia sobresale al estar siempre de forma técita en el “certificado de

membresia” que representa.

El signo de la marca de certificacion es en varios casos una denominacion de
origen y por lo tanto la marca también cumple la funcién de indicar su origen

geografico.

En la marca colectiva es frecuente que quien la utilice no sea propiamente
titular-es decir, la asociacion-, sino sus miembros -es decir, las empresas o

empresarios individuales que conforman el conjunto de este colectivo-.
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La doctrina ha indicado que “el elemento esencial de las marcas colectivas es
el Reglamento de Uso, y las diferentes legislaciones establecen que éste es un

elemento sine qua non.” (Garcia, 2006, p.4)

Este reglamento generalmente contiene regulaciones referentes a las
condiciones y modalidades de uso de la marca, personas autorizadas a utilizar

la marca, condiciones de afiliacion, sanciones por incumplimiento, entre otras.

B. Segun el Objeto

i.  Marcas de Producto y Marcas de Servicio

Como hemos sefialado con anterioridad, las marcas pueden ser utilizadas tanto

en el caso de productos como en el de servicios.

Cuando hablamos de una clase de marca de producto o servicio hos estamos
refiriendo a un conjunto de productos o de servicios que estan relacionados
entre si, 0 que comparten caracteristicas comunes en funcion de su calidad o

Su uso.

Estos productos o servicios estan agrupados segun la clasificacion
internacional de Niza, que se aplica a las marcas de productos o servicios para

categorizar y facilitar su registro.

Segun Bertone y Cabanellas (2003):

La clasificacion de una marca como de productos o de servicios no
influye Unicamente sobre su ubicacion en la nomenclatura marcaria, sino
gue por el contrario, tiene efectos juridicos de importancia. Esto por

cuanto el régimen de las marcas de productos y el de las marcas de
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servicios tienen sutiles diferencias. Como por ejemplo, el hecho que el
uso de los signos marcarios tiene mucho mayor importancia en las
marcas de productos que en las de servicios, ya que en los casos de las
marcas de productos simplemente la fijacibn de la marca que se
pretende identificar se hace sobre el mismo producto, cosa que no

sucede con los servicios.

Sin embargo, debemos aclarar que la regla generalizada es que cuando se
utiliza la palabra “marca”, ésta comprende tanto a las marcas de productos
como a las de servicios, y en la mayoria de casos se aplican normas iguales

para ambos tipos marcarios, salvo que exista una disposicion en contrario.

Es importante aclarar que ambas marcas gozan de la misma proteccion y estan

sujetas a los mismos tramites y a las mismas obligaciones. (Otamendi, 2006)

ii. Marca de Certificacion

“La marca de certificaciébn es un signo distintivo destinado a ser aplicado a
productos o servicios, cuya calidad u otras caracteristicas han sido controladas,
verificadas o certificadas por el titular de la marca.”(Garcia, 2006, p.5)

Por lo tanto la marca de certificacion tiene una funcién indicadora de la calidad
de los productos o servicios que protege, y por dicha razén su titular debe de
controlar la calidad de estos bajo la correspondiente marca de garantia.

Es claro que aunque esta funcién es propia de todas las marcas, como se
establecioé anteriormente, aunque en el caso de las marcas de certificacion ésta
es fundamental, tanto asi que éstas tienen reglamentos de uso con

mecanismos concretos para asegurar la calidad que dicen tener.
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El titular de las marcas de certificacion permite el uso de ésta a todos aquellos
gue respeten las normas de uso por él impuestas y que cumplan con una
determinada calidad en sus productos o servicios. Esta calidad estara bajo una
supervision y control constante por parte del titular de las marcas de
certificacion, de esta forma se le da certeza a los consumidores de ésta.
(Garcia, 2006)

Por lo tanto las marcas de certificacion le dan un valor agregado a la marca en

si, al ser parte de todo un sistema de garantia.

Se considera que la certificacion consiste -desde un punto de vista
sociocultural- justamente en la transmision de ese prestigio por parte de la
empresa o persona certificadora a la empresa o persona certificada.

Se puede inferir que uno de los elementos caracteristicos de este tipo de marca
y que la diferencia de las demas, es que ésta no es usada por su titular sino por

los usuarios que éste autorizé.

C. Segun la Naturaleza del Signo
Marcas Tradicionales

Visibles

i Marca Denominativa

Las marcas denominativas, nominativas o verbales son aquellas que identifican
un producto o servicio a través de letras, digitos, nimeros, palabras, frases o
combinaciones de estos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Estas marcas identifican un producto o servicio a través de expresiones
acusticas o fonéticas a partir de estos elementos y que pueden o no tener
significado conceptual. Este tipo de marcas se pueden subclasificar en
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sugestivas y arbitrarias. Las primeras son aquellas que tienen una connotaciéon
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado
por el signo, mientras que las arbitrarias no manifiestan conexién alguna entre
su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que
identifica. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, Decisién
Proceso 07-1P-2010)

Del mismo modo, existen también las marcas denominativas compuestas que

son aquellas que se componen de dos o mas palabras.

ii. Marca Gréfica

Las marcas graficas son todas aquellas constituidas por signos visuales como
por ejemplo lineas, dibujos, colores etc., son figuras o imagenes que se

caracterizan por la forma en que estan expresadas.

Dentro de este tipo de marcas se encuentran dos clasificaciones: las
puramente graficas, que evocan en el consumidor Unicamente la imagen del
signo y que se representan a través de un conjunto de lineas, dibujos colores y
etc., y las figurativas que evocan en el posible interesado o posible consumidor,
el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el
gue se solicita el producto o servicio que se va a distinguir. El concepto que
evoca puede ser concreto o abstracto, segun sea la naturaleza de la evocacién
gue provoca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Decisién
Proceso 31-1P-1996)

iil. Marca Mixta

Las marcas mixtas son el resultado de la combinacién de tipos de marcas, ya
gue son aquellas marcas que combinan uno o varios signos o elementos de los

distintos tipos de marcas.



83

Inicialmente se consideraba que estas marcas eran basicamente la
combinacion de las marcas mencionadas en los parrafos anteriores; sin
embargo, con la introduccién de nuevos tipos de marcas éstas también pueden
conformar una marca mixta, como por ejemplo, en la combinaciéon de un signo

denominativo con un signo tridimensional o sonoro.

Por estas razones es que se les considera como marcas mas complejas, en el
sentido que la combinacién de estos elementos al ser apreciados en su
conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite

diferenciarlo de los demaéas existentes en el mercado.

“Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cual de
estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el grafico.” (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 2010, Decision Proceso 07-1P-2010)

Por estas razones, es que en este tipo de marca la doctrina ha establecido que
siempre habra un elemento principal o caracteristico y un elemento accesorio
0 secundario, segun predominen a primera vista los signos graficos o los

acusticos. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1998, Decision
Proceso 26-1P-98)

Marcas No Tradicionales

Visibles

i Marca Tridimensional

La marca tridimensional es una de las marcas no tradicionales con mayor

aceptaciéon en la actualidad.
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La doctrina define la marca tridimensional “como aquella marca constituida por
la forma particular o arbitraria del producto o de su envase; se entiende que se
trata de un cuerpo con volumen, que como tal ocupa tres dimensiones del

espacio: altura, anchura y profundidad.” (Cornejo, s.f. p.85)

Numerosas legislaciones asi como importantes organismos internacionales han
considerado que la marca tridimensional es en primer término la forma del

producto y la de sus envases o envolturas. (OMPI, 2006)

Recientemente han surgido marcas tridimensionales que consisten en signos
tridimensionales, que no necesariamente son la forma del producto que
identifican o su envase, asi como han surgido otras dirigidas a distinguir

servicios.

Ante esto se ha hecho un replanteamiento de la concepcion de una marca
tradicional para no dejar por fuera a estas ultimas, el autor Carlos Cornejo
Guerrero (s.f.) plantea la siguiente:

“La marca tridimensional es aquella que sirve para identificar productos
o0 servicios de sus similares en el mercado. Ella puede constituirse desde
formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios,
empaques 0 recipientes en general; en formas tridimensionales que
distingan productos, pero que no consistan en la forma de los mismos, o0
en las formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus

similares en el mercado.” ( p.90).

Se puede concluir que las marcas tridimensionales son signos que tienen
formas de tres dimensiones (largo, ancho, altura) y que sirvan para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o

servicios de otras empresas.
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Las marcas tridimensionales se han encontrado con una serie de limitaciones,
especialmente aquellas que consisten en la forma de los productos, sus
envases 0 empaques, en virtud de que las legislaciones en general establecen
la prohibicion de registrar estas formas como marcas si éstas se derivan
exclusivamente de la naturaleza del producto, o si ésta es necesaria para
obtener un resultado técnico. (OMPI, 2006)

Al igual que todas las marcas, la marca tridimensional debe ser distintiva en
dos ambitos: debe de consistir en una forma no usual y no debe ser

confundible con otro signos registrados previamente.

ii. Marca de Posicion

La marca de posicion es una de las marcas tradicionales mas nuevas, en la
doctrina muchos la consideran como una subcategoria de la marca figurativa.
Inclusive en Europa en un principio se tendié a registrar a ésta como marca
figurativa. (Rideau, 2010)

El concepto nacié en Alemania con la intencién de proteger aquellos signos
gue solos no pueden ser registrados como marca, y por lo tanto para alcanzar
esta proteccion se deben de plasmar en un lugar especifico del producto.
(Rideau, 2010)

Se considera que la marca de posicibn es un signo ubicado en una parte
especial del producto, con un tamafio constante o en una proporcion particular

con el producto o perfilado sobre éste. (Rideau, 2010)

La fuerza distintiva de la marca de posicion por lo tanto se compone del signo

nominativo, figurativo o mixto mas su ubicacién especial en el producto.

Al respecto la OMPI (citado en Rideau, 2010) ha establecido que la marca de

posicion se encuentra caracterizada por un elemento inmutable que siempre
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estd ubicado en el mismo lugar del producto y con una proporcion constante.
Ademas indican que es la combinacion del signo y la ubicacion lo que hace
nacer el caracter distintivo de esta marca. (p.7)

Esta ubicacion del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado
especifico en donde se comercializa el producto, para esto se debe de
cuestionarse donde considera el consumidor que es usual encontrar un signo

en el producto.

No Visibles

i Marca Sonora

Las marcas sonoras las conforman aquellas signos que son perceptibles por el
sentido del oido.

De acuerdo con la OMPI las marcas sonoras pueden estar conformadas por
sonidos musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido
creado especificamente para este fin o bien tomados de creaciones musicales
preexistentes a la configuracion de la marca sonora. (2006)

Los sonidos musicales por otro lado, pueden haber sido creados por el
hombre, para este u otros fines, o simplemente ser una reproducciéon de los
encontrados en la naturaleza (por ejemplo rugido de un ledn, cantar de los

pajaros etc.).

Estos sonidos, para poder ser considerados marcas, deben ser distintivos.
Esta capacidad para distinguir bienes y servicios de los sonidos puede ser
intrinseca, o bien se puede adquirir mediante el empleo de estos sonidos como
marca, de acuerdo con la OMPI estos segundos casos se van a presentar mas

frecuentemente. (2006)

Actualmente, en varias legislaciones como es el caso de Costa Rica, se

contempla de forma expresa la posibilidad de proteger los signos sonoros como
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marcas. En otras legislaciones, aunque no se protegen expresamente, su
legislacién permite una interpretacion extensiva, siempre y cuando se cumplan

con criterios y requisitos establecidos para toda marca.

Por otro lado existen paises en los cuales todavia no se puede proteger a estos
signos como un tipo de marca, y por lo tanto se debe acudir a otras vias como
la competencia desleal.

De acuerdo con la OMPI (2006):

Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan
una capacidad intrinseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente
sea mas frecuente que adquieran su caracter distintivo con el uso y que
se empleen en combinacién con otros tipos de marcas, tales como las
marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos de signos deben

ser capaces de operar como marcas. (p.9)

ii. Marca Olfativa

Se entiende por marcas olfativas las marcas percibidas por el sentido del olfato
y que consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o

servicio.

Segun establece la OMPI (2006):

Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas
olfativas es necesario acreditar que la marca retne los requisitos
exigidos para ser registrada, y al examinar dichos requisitos se ha
hallado que no hay ningin motivo que impida el registro de un olor

cuando éste opera como marca de los bienes del solicitante. (p.10)
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Algunas legislaciones han declarado como no aptos algunos aromas por
considerar que no poseen capacidad distintiva. Entre ellos se incluyen: a) el
aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales;
b) los aromas de enmascaramiento, que se considera que tienen un propdsito
funcional y c) los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo

sector de actividad.

Entre los defectos planteados en torno a la identificacion de las marcas
olfativas, se encuentran el de la representacion grafica y la ausencia de un
cbdigo internacional para los olores, que si existe en el caso de los colores,
aspecto este que impide clasificar mediante una denominacién un signo olfativo
de forma inequivoca. (OMPI, 2006)

iii.  Marca Gustativa

Las marcas gustativas son aquellas marcas que ejercen la distintividad por
medio del sentido del gusto, es decir sabores que distinguen productos y

servicios de otros.

Estas marcas son las menos aceptadas entre las marcas no tradicionales en
las diferentes legislaciones y su caracteristica principal es que deben aplicarse

solamente a productos y no para servicios.

En los casos en que se han protegido este tipo de marcas, se ha aportado una
descripcion escrita del sabor para satisfacer el requisito de representacion
grafica. Sin embargo, se ha establecido que el sabor que se pretenda registrar
como marca debe cumplir algunos requisitos como por ejemplo que no sea

muy inestable o que experimente variaciones con el tiempo.
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iv. Marca Tactil

Las marcas tactiles son aquellas que se plasman en la superficie de un objeto
para que esta caracteristica sea la que aporte distintividad al producto o

servicio.

En este tipo de marca es la superficie del producto lo que da lugar a su
reconocimiento, por ejemplo en los casos en que la superficie del producto
posee una estructura o textura especificas y reconocibles.

En estos casos, la representacion grafica del signo se efectia por impresiéon en
relieve, es decir por medio del método braille. Como la descripcion del signo
resulta casi imposible, también se ha pedido que se aporte una reproduccién
del signo, como una muestra de la superficie en relieve, acompafiado del

procedimiento de escritura por el sistema braille. (OMPI, 2006)
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Titulo 1l

Derecho Comparado

Capitulo |

Marcas Olfativas

Dentro de la clasificacion de las marcas no tradicionales no visibles, los signos
olfativos son después de los sonoros, los que han tenido mayor aceptacion en
el mercado y por lo tanto se han ido abriendo paso hacia una proteccién por
parte del derecho marcario.

De acuerdo con datos suministrados en el 2009 por el Comité de Marcas No
Tradicionales de la Asociacién Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en
inglés), en América y el Caribe 9 de 20 paises , indicaron aceptar el registro de
marcas olfativas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Pera, Republica Dominicana y Venezuela).

Sin embargo, no en todos se han presentado solicitudes de registro de este tipo
de marcas, ni en todos se han registrado con éxito marcas olfativas. De esta
lista, Estados Unidos, es uno de los paises con mas experiencia, y con
diversas solicitudes y registros de marcas olfativas en la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos, (USPTO, por sus siglas en ingles), desde hace
varias décadas.

Por otro lado, el panorama se vislumbra totalmente diferente en la Comunidad
Europea, donde el requisito de representaciéon grafica se perfila como el
principal obstaculo para el registro de este tipo de marcas.
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A continuacion se analizara entonces, el tema de la registrabilidad de las
marcas olfativas en las legislaciones de Estados Unidos, Argentina y la
Comunidad Europea.

Seccion |

Estados Unidos

Al ser el sistema legal estadounidense un sistema de corte anglosajon que se
rige por el Common Law, los principios y fundamentos del Common Law se
hacen extensivos al sistema marcario estadounidense y a la proteccién de las

marcas.

Por lo tanto, se debe de entender que las marcas en los Estados Unidos se
encuentran protegidas sin importar si éstas se encuentran registradas o no, el

anico requisito esencial para su proteccion es su uso en el mercado.

Sin embargo, el sistema estadounidense si prevé un método de registro federal
de marcas, que fue creado con el fin de proteger de forma mas amplia y
adecuada las marcas a una escala nacional, proteccién que no se aseguraba

con el Common Law en cada Estado.

Este sistema federal de registro estadounidense es el que mas nos interesa
analizar y comparar para los efectos del presente trabajo, ya que el sistema
marcario costarricense se fundamenta en el mismo principio para la proteccion

de las marcas, esto es, a partir del registro de las mismas.

Debe destacarse que en la legislacidbn norteamericana marcaria se protege lo
gue se conoce como “trade dress” y que se refiere a “la imagen total de un
producto la cual puede incluir elementos como el tamafio, la forma, el color o la

combinacion de colores, textura, graficos o incluso técnicas de venta.”
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De esta forma, se considera que las marcas sensoriales, que incluyen las

olfativas, son una subcategoria del “trade dress” (Hammersley, p.113, 1998)

La normativa que regula la materia de marcas en los Estados Unidos es el
Trademark Act de 1946 ( Titulo 15 Capitulo 22 del Codigo de los Estados

Unidos) también conocido como Lanham Act.

Esta dltima normativa reformé a la anterior con el fin de implantar nuevas ideas
liberales a partir de las recomendaciones del Comité de Patentes del Senado
de los Estados Unidos. De esta forma, se logré6 modernizar y expandir el
sistema marcario estadounidense para estar acorde con las nuevas tendencias

y exigencias del mercado.

El Lanham Act (1964) en la Seccion 1127 define una marca de la siguiente

forma:

El término marca incluye cualquier palabra, nombre, simbolo, dispositivo,

asi como cualquier combinacion de estos:

(1) utilizado por una persona

(2) que una persona tiene una intencién bona fide de utilizar en el
comercio y aplica para registrarlo en el registro principal establecido
por este capitulo, para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo
un producto Unico, de aquellos producidos o vendidos por otros, y
para indicar el origen de estos bienes, incluso si es desconocido.
(Titulo 15 Capitulo 22 del Codigo de los Estados Unidos).

Esta definicion del Lanham Act proporcion6 un amplio margen sobre lo que
puede ser considerado una marca, opinibn que fue manifestada por la
Comisién de Revision de Marcas de la Asociacion de Marcas de los Estados
Unidos en 1987, indicando que: “los términos: simbolo o dispositivo debian
interpretarse en un sentido amplio y que no se deben de excluir por si mismos

el registro de los olores, entre otras cosas.” (Churovich, 2001, p. 3).
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La jurisprudencia también ha seguido esta misma linea de pensamiento en
cuanto a la interpretacion del articulo mencionado anteriormente, denotando lo
permisiva y liberal que resultd ser la ley. Ha sido mediante esta interpretacion
amplia de la normativa que se han podido introducir al sistema marcario

estadounidense las marcas no tradicionales.

La Corte Suprema de Justicia (1995) en el caso conocido como Qualitex

establecio que:

El lenguaje utilizado en esta ley describe el universo marcario en el
sentido mas amplio posible... Debido a que los seres humanos podrian
usar como “simbolo” o “dispositivo” casi cualquier cosa que sea capaz
de contener un significado, este lenguaje leido de forma literal, no es

restrictivo. 514 U.S. 159)

Asimismo Landes y Posner (citados en Corte Suprema de Justicia) indicaron
gque ““es la habilidad de la marca de distinguir el origen-y no su estatus
ontolégico como color, forma, fragancia, palabras o signo- lo que permite que
cumpla con esos propdsitos basicos.” (Corte Suprema de Justicia, 1995, 514
U.S. 159).

Esta decision instaurd la doctrina conocida como “todo se vale”, la cual ha
tenido un gran impacto en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos (USPTO) y la Corte Suprema, ya que su interpretacion ha

fundamentado el registro de marcas no tradicionales.

Por otro lado, en el Lanham Act se establece como requisito para registrar una
marca que el signo sea distintivo. La distintividad ha sido definida por la
jurisprudencia norteamericana como: “la tendencia a identificar los productos
vendidos como provenientes de un origen particular, posiblemente anénimo.”
(Lanham Act, 1964, Seccién 1057).
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Sin embargo, ha existido la tendencia en los Estados Unidos a considerar que
es mas dificil que este tipo de signos no visuales tengan una distintividad

inherente, es decir que la distintividad surja en el momento que nace el signo.

Incluso anteriormente la USPTO, asi como el Segundo Circuito consideraban
que todos los “trade dress” no podian ser inherentemente distintivos. (Segundo
Circuito, 1997, Forshner Group contra Arrow Trading (124 F.3d 402, 43
U.S.P.Q2d (BNA) 1942))

Hasta el momento no existe ninguna marca olfativa que haya logrado ser

registrada por distintividad inherente en el Registro Federal.

La USPTO ha tenido la tendencia a denegar el registro de marcas olfativas en
el Registro Federal por falta de distintividad inherente, estableciendo que por
ser una caracteristica del producto los consumidores no lo van a percibir como

una marca.

“Se deniega el registro en el Registro Principal porque la marca propuesta es
una caracteristica decorativa u ornamental del producto y por lo tanto no va a
ser percibida como una marca por los consumidores.” (USPTO, 2005, Solicitud
76621553).

En este sentido es importante aclarar que el Registro Federal de los Estados
Unidos estd compuesto por dos sistemas de registro: el Principal y el

Suplementario.

Si una marca es capaz de distinguir sus productos y servicios de otros en el
mercado, la marca sera elegible para ser registrada en el Registro Principal, a
menos de que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en la
Seccion 1052 ( a) a (e) del Lanham Act.

En cuanto a los primeros cuatro apartados el Lanham Act hace referencia a la
imposibilidad absoluta de registro de marcas por las siguientes razones:
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a) Si la marca que se desea registrar va en contra de la moral o buenas
costumbres, o que falsamente haga una conexidon con personas,
instituciones, credos, simbolos nacionales o los traiga a colacién

ocasionando una mala reputacion;

b) Si la marca consiste o comprende la bandera o escudo u otra insignia
de los Estados Unidos, Estado o municipio, o cualquiera de estos

perteneciente a un pais extranjero, o una simulacion de estos;

c) Si la marca consiste o comprende el nombre, retrato o firma
identificatoria de un individuo excepto si existe el consentimiento
expreso de este, o el nombre, retrato o firma identificatoria de un ex
Presidente de los Estados Unidos fallecido mientras su viuda siga en

vida, excepto si es con el consentimiento de ésta;

d) Si la marca es idéntica o similar a una marca registrada por un
tercero en la Oficina de Patentes y Marcas, o una marca o nombre
comercial previamente utilizado en los Estados Unidos por un tercero y
no haya sido abandonada, distingue los mismos productos o servicios u
otros relacionados con estos, que puedan causar confusién, error o

engafio. (Lanham Act, Seccion 1052)

Por otro lado, el apartado (e) niega el registro de marcas descriptivas o
funcionales, sin embargo el apartado (f) establece la posibilidad de que estas
marcas superen la presuncion de irregistrabilidad, si logran alcanzar

distintividad sobrevenida. (Lanham Act, Seccién 1052)

El Registro Suplementario tiene una funcién fundamental para estas marcas
que carecen de distintividad inherente (signos arbitrarios, extravagantes o
imaginativos) y que por esta razén no pueden ser registradas en el Registro
Principal, ya que les otorga una serie de beneficios y proteccion limitada
mientras adquieren esta distintividad a través del tiempo mediante el uso.
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De acuerdo con la Asociacion Internacional de Marcas (INTA) el registro de una
marca en el Registro Suplementario otorga a su duefio el derecho de uso del
simbolo ®, ademas protege al solicitante del registro posterior de otras marcas

similares para los mismos productos o servicios, o relacionados. (s.f.)

A pesar de estos beneficios, se debe aclarar que el Registro Suplementario no
ofrece toda la proteccion conferida por el Registro Principal, ya que no
transmite las presunciones de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso
de la marca que garantiza la inscripcion en el Registro Principal. (INTA, s.f.)

Asi, el Registro Suplementario le da un ambito de proteccién a las marcas no
distintivas, mientras adquieren la distintividad sobrevenida, requisito que les
brindara la posibilidad de optar por su registro en el Registro Principal.

La distintividad sobrevenida es una figura juridica que tiene sus origenes en el
Derecho anglosajon y que se manifiesta cuando un signo que carece
originariamente de distintividad, la adquiere mediante el uso de éste en el

mercado.

Esta figura juridica no sélo se encuentra establecida en el Lanham Act bajo la
Seccion 1052, sino que también ha sido desarrollada ampliamente por la

jurisprudencia.

“La jurisprudencia bajo el Lanham Act se ha desarrollado en concordancia con
el principio estatutario de que si una marca es capaz de ser o convertirse en
distintiva de los productos o servicios del solicitante en el comercio, entonces
es capaz de funcionar como marca.” (Corte Suprema de Estados Unidos, 1985,
Ownes Corning, 774f. 2d, 1120)

El rol que cumple la distintividad sobrevenida ha sido descrito por el Sexto

Circuito (1912) norteamericano de la siguiente manera:
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puede sin embargo haber sido utilizada por un largo periodo de
tiempo y de forma exclusiva por un productor en referencia a su
producto que en el comercio y en el sector de los consumidores, el
nombre o la frase ha permitido identificar el producto como del
productor, en otras palabras se ha convertido para ellos en su marca
distintiva. Por eso se ha dicho que la palabra ha adquirido un significado

secundario. (G &C Merriam Co. v. Saalfield, 198 F. 369, 373)

Por las razones anteriores, se podria establecer que la USPTO ha utilizado la
distintividad sobrevenida como una via alterna comun para el registro de las
marcas olfativas, al considerar que estas marcas usualmente carecen de

distintividad inherente.

Para el primer semestre del 2013 se tienen contabilizadas como registradas en
el USPTO quince marcas olfativas, y sb6lo dos de éstas se encuentran

registradas en el Registro Principal norteamericano:

% EIl olor a cereza para lubricantes sintéticos de alto rendimiento para
vehiculos recreativos y de carreras.
% El olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla,

rosa y lavanda para productos para el cabello.

Las marcas olfativas registradas al dia de hoy en el Registro Suplementario son

las siguientes:

% El olor a pifia colada para ukeleles.

% El olor a coco para tiendas de venta al por menor.
% El olor lavanda para articulos de oficina.

% El olor toronja para articulos de oficina.

% El olor a sidra de manzana para articulos de oficina.
% El olor a menta para articulos de oficina.
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% El olor a vainilla para articulos de oficina.

* El olor a aceite de rosa para servicios de publicidad y mercadeo.
% El olor a menta para parches transdérmicos medicados.

% El olor evocador a citricos para biocombustible

% El olor a fresa para cepillo de dientes.

% El olor a fresa para lubricantes y combustibles para el motor.

¢ El olor a uva para lubricantes.

La primera marca olfativa que fue aceptada en el Registro Principal por
distintividad sobrevenida fue la primera marca olfativa registrada en el sistema
marcario estadounidense. Este caso se conocié como el caso Clarke, y registré
como marca olfativa la “fragancia de alto impacto, fresca y floral que evoca el
olor de flores de plumeria”.

El Tribunal de Juicio y Apelacién de Marcas de la Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos (en adelante TTAB por sus siglas en inglés) acepto el
registro de la marca, al considerar que la solicitante pudo demostrar que existia
una distintividad sobrevenida asociada con su marca olfativa. (TTAB, 1990, 17
USPQ2d 1238)

El TTAB (1990) al referirse a la distintividad de la marca, indico lo siguiente:

[...] la fragancia no es un atributo inherente ni una caracteristica natural
del producto sino que ha sido dada por la solicitante. Ademas, la
solicitante ha enfatizado dicha caracteristica en su publicidad,
promocionando la fragancia de su producto. La solicitante ha
demostrado que los consumidores, vendedores y distribuidores de su
hilo de bordar con fragancia han comenzado a reconocer a la solicitante
como el origen de estos productos. En vista de la naturaleza Unica del
producto, no creemos que la falta de la solicitante de indicar en el

material publicitario el olor o fragancia especifica de su hilo sea
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significante. En su publicidad, asi como en ferias de artesanias la
solicitante ha promocionado la fragancia de su producto. Consideramos
gue la solicitante ha presentado un caso de distintividad prima facie de

su marca olfativa. (17 USPQ2d 1238)

La autora Bettina Elias Siegel considera que la decisiéon que tomé el Tribunal
fue altamente influenciada por el hecho de que la compaiiia en cuestion era la
Unica proveedora de hilo de coser y de bordar con olor en el mercado en ese
momento.(1992, p.506)

La marca olor a cereza para proteger lubricantes sintéticos de alto rendimiento
para vehiculos recreativos y de carreras también fue registrada en el Registro
Principal por medio de la figura de la distintividad sobrevenida. (USPTO,
Registro nimero. 2463044).

En este Ultimo caso la USPTO indicé que el solicitante logré6 demostrar que su
marca habia estado posicionada en el mercado por al menos siete afios, y que
los consumidores habian llegado a identificar ese olor particular como indicador
del origen del producto.

En otro orden de ideas, de acuerdo con el Lanham Act Secciones 1052 (e) y
1091 (c), no es posible registrar una marca en el Registro Principal ni en el

Suplementario si ésta es funcional.

De acuerdo con la Corte Suprema de los Estados Unidos (1995):

Una caracteristica es funcional y por lo tanto no puede servir como
marca, si es esencial para el uso o propdsito del articulo o afecta el

costo o la calidad del articulo, esto es si el uso exclusivo de la
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caracteristica pusiera a los competidores desventaja significativa no

relacionada con la reputacion. (Qualitex 514 U.S. 159).

De acuerdo con el autor Gilson el término “desventaja significativa no
relacionada con la reputacion” significa que es una desventaja que no esta
relaciona con el reconocimiento del consumidor del origen del producto, como
por ejemplo la habilidad del productor de hacer su producto mas atractivo o util

como sea posible. (s.f., p.787)

La doctrina de la funcionalidad es predecesora del Lanham Act, y es
considerada como una politica publica en los Estados Unidos. Por esta misma
razon se ha llegado a establecer que cuando se comprueba la funcionalidad de
una marca, no se puede tomar en consideracion la distintividad sobrevenida

para su registro.

La doctrina de la funcionalidad ha sido analizada a profundidad en las
solicitudes de marcas olfativas, y ha sido un impedimento comdn para el

registro de estas marcas en muchos casos.

La denegatoria por funcionalidad en las marcas olfativas se evidencia en la
solicitud con nimero 76504152, la cual fue presentada en abril del 2003 y
pretendia inscribir “la fragancia fresca y frutal evocador a naranja” para
proteger pintura, barniz y removedor de pintura.

La solicitud fue denegada principalmente debido a que segun el criterio de la
USPTO el olor a naranja es funcional para proteger limpiadores que contienen
acido citrico como un ingrediente activo, ademéas de que el olor describe los
ingredientes presentes en el producto. (USPTO, 2003, Solicitud Numero
76504152).

Sin embargo, la marca del olor que consistia en “una mezcla de almizcle,

vainilla, rosa y lavanda” para proteger productos para el cabello de la compafia
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Morrocan Oil logré vencer el obstaculo de la funcionalidad al demostrar que su
marca era altamente distintiva. (USPTO Solicitud nimero 77755814)

Este caso es de particular importancia ya que traté el tema de la funcionalidad
de las marcas olfativas a profundidad.

No obstante, en un principio, la USPTO manifesté que “la marca de la
solicitante es una fragancia de productos para el cuidado del cabello y por
consiguiente tiene un propédsito utilitario; por lo tanto es funcional y no
registrable.”. (USPTO, 2009, Solicitud niumero 77755814)

Asimismo, el examinador de la USPTO (2010) establecio al respecto que:

La marca es funcional porque la funcionalidad también se puede
determinar tomando en consideracion la afectacion del costo o cualidad
del producto, y en el caso de los productos para el cabello el aroma
siempre contribuye a una mejor calidad por la experiencia sensorial que
brinda. Ademas los ingredientes utilizados para crear la fragancia tienen
beneficios, como por ejemplo el agua de rosas que tiene un alto
contenido de nutrientes, y por lo tanto esto influye en la calidad del

producto. (Solicitud Numero 77755814)

Por otro lado, en esta solicitud se manifestd la necesidad de analizar la
fragancia como un todo y no analizar individualmente los elementos de ésta
como criterio para determinar la funcionalidad, ya que los elementos
funcionales que no pueden ser protegidos de forma separada pueden ser
protegidos como un todo. (Clarke, 2010, Solicitud nUmero 77755814).

Otro punto a destacar en este caso, fue que se establecié la necesidad de
diferenciar entre la funcionalidad de facto y la funcionalidad de jure, debido a

gue la segunda es la Gnica que no es registrable.
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La funcionalidad de facto por otro lado es registrable ya que es una
caracteristica de todas las marcas olfativas debido a que contribuyen a la
experiencia sensorial asociada con el producto. (Clarke, 2010, Solicitud nimero
77755814).

Tal y como se evidencia en este caso, resulta dificil para la Oficina de Marcas
y Patentes de los Estados Unidos determinar qué tan funcional debe ser una
marca para considerar que es irregistrable, y mas aun para el caso de las
marcas olfativas, en donde esta claro que la fragancia debe cumplir con un
cierto de grado de funcionalidad para poder identificar el origen de sus
productos, asi como para diferenciarlos de otros por medio del sentido del
olfato.

El TTAB (1990) en la sentencia del caso conocido como Clarke también
establecio criterios respecto a la funcionalidad de los signos olfativos:

Esta decision no trata sobre la registrabilidad de los olores o fragancias
de productos que son fabricados especialmente para este propésito,
como es el caso de perfumes, colonias o productos de limpieza para el
hogar. Asimismo, no se trata sobre la descriptividad de un término que
identifica una fragancia particular de un producto, porque en estos casos
se ha establecido bajo la Seccion 2(e) (1) del Lanham Act que estos no
son registrables si estos solamente describen un olor u otra

caracteristica significativa del producto. ( 17 USPQ2d 1238)

Al igual que en muchas otras legislaciones, en los Estados Unidos tuvo que
enfrentarse al problema de la representacion de las marcas no visibles. En las
solicitudes tradicionales normalmente se le requeria al solicitante aportar un

“dibujo” de la marca que se deseaba registrar, con el propdsito de evidenciar la
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naturaleza de la marca. De esta forma, el dibujo proporcionaba los medios para
evaluar la marca de una forma objetiva y reproducir la marca en el diario oficial

para efectos de publicidad registral.

Con la introduccién de las marcas no visibles a su sistema, la USPTO tuvo que
adaptar estos requisitos a las caracteristicas y naturaleza de estas, ya que
consideraban que merecian una proteccién marcaria al igual que las marcas

tradicionales.

Para estos fines, consideraron pertinente que para satisfacer el requisito de la
representacion en las marcas olfativas no era necesario aportar un dibujo, sino
solamente una descripcion detallada de la fragancia en forma escrita,
acompafada de un espécimen o muestra, que generalmente es el producto

con el olor que se pretende proteger como marca.

“La descripcion de estas marcas ayuda al examinador a determinar lo que el
solicitante desea proteger ya que a veces la inspeccion visual de la marca no

proporciona certeza.”(Hawes. Dwight., 2004).

La USPTO solicita al solicitante que modifique la descripcién en caso de que en
el curso del examen se determine que la descripcidén no refleja adecuadamente
la marca solicitada. Incluso puede exigir esa modificacion y decidir sobre la
base del requisito. A criterio de la USPTO la descripcién limita el alcance de la
marca porque se considera que es el solicitante quien mejor puede determinar
este alcance. (Delegacion de los Estados Unidos de América citado por OMPI
2008)

Por otro lado “el espécimen muestra de una manera precisa el uso de la marca
en el comercio, la percepcion del publico respecto de la marca y la conexién

gue tenga con los productos y servicios.” (Benson. Spagnole, 2004)
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De esta forma, en la solicitud de una marca olfativa se debe aportar una
descripcion de la marca asi como un espécimen de ésta como representacion,

en lugar del dibujo solicitado para las marcas tradicionales.

En la obra de la autora Melissa E. Roth (2005) “Something Old, Something
New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional
Trademark Registrations” se hace una critica a los requisitos de descripciéon
para marcas no tradicionales, estableciendo que estos no facilitan la definicién
precisa de la marca, ni delimitan de forma clara lo que en realidad el solicitante

desea registrar, ya que generan impresiones subjetivas e individualizadas.

Asimismo, indica que el espécimen podria venir a resolver los problemas que
acarrean los medios de representacion como el del dibujo y la descripcion, sin
embargo, estos nunca son accesibles a los consumidores ya que nunca se
llegan a publicar y solo estdn disponibles en las Oficinas del USPTO en
Washington D.C. (p.493)

Por otro lado, argumenta que ni la ley, ni reglamentos, ni circulares, ni ningin
otro documento oficial establecen los parametros que se deben tener en cuenta
para que una descripcion sea lo suficientemente “detallada”, dejando a los
solicitantes con un amplio margen a elegir, creando mayor imprecision e

incerteza.

Asi por ejemplo existen solicitudes donde la descripcibn es sumamente
descriptiva (por ejemplo: “el olor de alto impacto que consiste primariamente en
almizcle, vainilla, rosa y lavanda”), mientras otras son totalmente vagas (como

“el olor a fresa para cepillo de dientes”).

La viabilidad de proteccion de las marcas olfativas en el sistema marcario
norteamericano se debe a varios factores entre los cuales destacan: la fuerza
del mercado, la flexibilidad de la normativa y los antecedentes en el
otorgamiento de derechos de otras marcas no tradicionales tales como las

marcas sonoras y las de color.
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La USPTO ha considerado que todas las marcas olfativas solicitadas carecian
de distintividad inherente, estableciendo como fundamento la dificultad que
presenta para los consumidores percibir estos signos como marcas. Esto
evidencia que la USPTO realiza un tratamiento distinto a las marcas olfativas

en el examen de distintividad anicamente por su naturaleza.

Por estas razones, la figura de la distintividad sobrevenida ha tenido un papel
preponderante en el registro de las marcas olfativas dentro del Registro Federal

de Estados Unidos.

Adicionalmente, se puede concluir que la figura de la funcionalidad ha sido
utilizada por el sistema marcario norteamericano como una herramienta para
evitar el registro de signos olfativos que pueden significar una ventaja

comparativa para su titular.

Seccion Il

Argentina

En Argentina el marco legal que regula los derechos marcarios se denomina
Ley de Marcas y Designaciones, Ley No. 22.362 de 26 de diciembre de 1980.
Este cuerpo normativo en su articulo primero establece lo que se debe de

entender por una marca, estableciendo lo siguiente:

...(una marca es) una o mas palabras, con o sin significado; dibujos; los
emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos;
las imégenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas a un
lugar determinado de los productos o los empaques; envoltorios;

contenedores; combinaciones de letras y niUmeros; letras y nimeros en
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la medida que conciernen el disefio especial de estos mismos; frases
publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con

tal capacidad.

Como se puede observar en este articulo, si bien es cierto, no se menciona de
manera explicita la posibilidad de proteccién de los signos olfativos como
marcas, sin embargo esta normativa ha sido interpretada de manera amplia por
la jurisprudencia y por la doctrina para indicar que ésta se encuentra implicita

en el texto.

En la sentencia del caso que trataba el registro de las primeras marcas
olfativas en Argentina (in re L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposicién del
Registro de una Marca, del 17 de junio de 2004), el Juez Marcelo Whatelet
(citando a Otamendi 2006) indic6 que:

A pesar que la Ley 22.362 no se referia expresamente a los olores,
fragancias 0 marcas olfativas, cualquier persona que solicitara un olor
especial adherido a un empague como marca debia obtener proteccion
bajo el amparo de esta ley, ya que en su opinion la redaccion del articulo
permite una interpretacion amplia para la proteccién de las marcas.
(Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004,

L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposicion del Registro de una Marca).

En cuanto a la capacidad distintiva de los signos olfativos, necesario para que
constituyan una marca de acuerdo a la Ley 22.362, en el caso anterior en
concreto el Tribunal consider6 que: “aplicado a la botella del producto los olores
constituyen signos que cumplen con el requisito de distintividad el cual es un
prerequisito para la proteccion marcaria de acuerdo con el articulo 1 de la Ley
22.362.” (Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004,
L'Oreal v. Antiall S.A. s/ Cese de Oposicién del Registro de una Marca.)
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Por otro lado, la citada Ley en su articulo diez establece el requisito de

representacion de la marca para obtener su registro indicando que:

Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una
solicitud por cada clase en que se solicite, que incluya su nombre, su
domicilio real y un domicilio especial constituido en la Capital Federal, la

descripcion de la marca y la indicacion de los productos o servicios que

va a distinguir. (Subrayado no es del original) (Ley No. 22.362 de 26 de

diciembre de 1980.)

Con respecto de la representacion de las marcas olfativas, en el caso citado
anteriormente, el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
hizo referencia al famoso caso de la OAMI Venootschap onder Firma Senta
Aromatic Marketin Case R/ 156/1998-2, para poner en evidencia el hecho que
en Europa, a pesar que la representacion grafica de las marcas es
determinante para su proteccién, se llegd no obstante, a aceptar el registro de
esta marca olfativa primero, por su alto grado de distintividad, y adicionalmente
aportando una descripcion escrita como forma de representacion, a pesar que

en instancias anteriores habian rechazado este método.

Asimismo, se indico (citando a Otamendi 2006) que:

El solicitante de una marca olfativa necesita describir el olor en cuestién
de la forma mas precisa posible: i) ya sea en palabras haciendo
referencia al objeto asociado con el olor, o ii) aportando la formula
guimica que conforman el olor cuando es aplicado al producto. (Tribunal
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2004, L'Oreal v.

Antiall S.A. s/ Cese de Oposicién del Registro de una Marca).
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El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, oficina encargada
del registro de las marcas, (en adelante INPI) solicité a la empresa L'Oreal
(para el registro de las marcas olfativas solicitadas por ésta) que para
representar las marcas aportara documentos, muestras y cualquier otra prueba
para ser evaluada por los examinadores y de esta forma garantizar la

proteccion de las marcas.

Ante esto, la empresa solicitante aporté descripciones para sus fragancias, que
incluian los nombres cientificos de las sustancias o de los extractos de los
cuales se derivaban estas, asi como muestras de algunos de los empaques de

los productos con olor (olor a damasco y cereza-sandia).

Estas muestras fueron depositadas y se mantuvieron herméticamente selladas

en las oficinas del INPI con la intencién de clarificar el espectro de proteccion.

Al respecto de este requisito de representacion la autora argentina Mariela
Borgarello rinde su opinion juridica indicando que la decision del INPI de
solicitar a la empresa L'Oreal aportar documentos, muestras o cualquiera otra
prueba, asi como el depésito de muestras del producto fue un abordaje positivo
por parte de la oficinas administrativas para lidiar con los impedimentos
existentes para el registro de estas marcas comprendidos en la Ley 22.362
(2010, p.11).

Sin embargo, Borgarello (2010) sefala asimismo que:

El INPI, al haber registrado las marcas olor a banano-meldn, uva,
cereza- frambuesa, sin haberse aportado ninguna muestra de éstas,
implicitamente admiti6 que basta con una descripcidon escrita para
registrar marcas olfativas. Asimismo, considera que por lo tanto no

gueda claro, si la muestra es un requisito obligatorio o facultativo. (p.12)
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En Argentina, la experiencia del caso anterior establecio las bases para el
registro de las marcas olfativas, estableciendo la posibilidad del registro de

estas marcas de acuerdo a una interpretacion amplia de la normativa vigente.

En este caso, los estrados judiciales, asi como el INPI consideraron que las
marcas tenian suficiente capacidad distintiva, a pesar de que existi6 una
oposicion por parte de terceros que consideraron que las marcas no debian ser
registradas porque los signos olfativos en general no eran susceptibles de ser

marcas por su falta de distintividad.

En cuanto a la representacion de la marca, el INPI la simplificé estableciendo la
necesidad de aportar tan solo una descripcidn escrita. Las muestras de la
marca para el caso de las marcas olfativas también fueron solicitadas en un
principio, sin embargo el INPI registré algunas marcas olfativas en las que no

se aportaron las muestras.

Seccioén Il

Europa

Es importante sefialar que para el registro de marcas en el continente europeo
se tienen dos sistemas: el sistema nacional (cada pais en forma individual) y el

sistema comunitario.

La marca que se registre a nivel comunitario tiene validez en todo el territorio
que comprende la Comunidad Europea, y es registrada ante la Oficina de

Armonizacion del Mercado Interior (OAMI).

El fin que se persigue mediante esta armonizacion de leyes y procedimientos
de las distintas naciones europeas, es cumplir con el cometido de integracién

de la Comunidad Europea y asi facilitar la apertura de mercados para el
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bienestar econdmico de las naciones que conforman esta comunidad politica

de Derecho.

Uno de los primeros pasos que se dieron respecto al tema de Derecho
Marcario en la Comunidad Europea, fue la adopcion de la Directiva 89/104/CEE
del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de diciembre de 1988, la cual
tenia como objetivo unificar las leyes relacionadas con estos signos distintivos.

Otro aporte significativo fue el Reglamento del Consejo (CE) No. 40-94 del 20
de diciembre del 1993, en donde se declaré en el articulo 2, el establecimiento
de la Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior para marcas, dibujos y

modelos, mencionada anteriormente.

Los Estados miembros por lo tanto adaptaron sus legislaciones internas a lo
establecido en esta Directiva, con la finalidad de que existiera un sistema
marcario unitario, como sucedié por ejemplo en Gran Bretafia mediante el

Trade Marks Act de 1994 y en Alemania mediante el Markengesetz de 1995.

El articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE asi como el articulo 4 del Reglamento
del Consejo (CE) No. 40-94, determind cudles son los signos que pueden

constituir una marca:

Podran constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una
representacion grafica, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del
producto o de su presentacién, a condiciéon de que tales signos sean
apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de

los de otras.

En el Comentario Oficial del mencionado articulo que se hizo en la Propuesta
para el Reglamento de Marcas Comunitarias, se indicé que: “ninguna categoria
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de signos esta excluida a priori de ser registrada como una marca comunitaria”

(Karapapa, s.f., p.1340).

Por esta razon, debe de entenderse, que aunque en la definicion no se hace
referencia expresa a los signos olfativos, los olores podran constituir marcas
comunitarias, mientras sean:. a) capaces de distinguir los productos de una
empresa con los de la competencia y b) puedan ser representados

graficamente.

En cuanto a la posibilidad de un signo olfativo de constituir una marca la Sala
Tercera de la OAMI (2001) analiz6 en el caso conocido como “olor a
frambuesa” (R 711/1999-3), indicando al respecto:

La Sala es de la opinion que los olores, considerados en abstracto,
pueden ser idéneos en el trafico comercial para ser recordados, como
un medio autbnomo de distincién entre empresas a efectos de esta
disposicion. Aungue en el articulo 4 del RMC no se hace referencia
expresa a las marcas olfativas, de su tenor se desprende que la
enumeracion de determinados tipos de signos se hace meramente a
titulo indicativo, y que no se excluyen otros tipos de marcas distintos. (R

711/1999-3)

Por otro lado, el requisito de la representacion grafica, establecido en el articulo
2 de la Directiva y el articulo 4 del Reglamento, representa el obstaculo mas

importante a nivel europeo que tiene el registro de las marcas olfativas.

Los diferentes organismos competentes europeos se han inclinado por una
interpretacion rigida con respecto a este requisito, lo que ha conllevado a que

no se acepte como representacion gréfica a ningin medio.
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Lo anterior quedd evidenciado en el famoso caso Sieckman (C-273/00 del
2002), donde el Tribunal de Justicia de la Union Europea intervino, marcando
un fuerte lineamiento que casi dejaba por fuera el registro de estas marcas
debido a que, segun el analisis realizado por esta instancia, representar

graficamente una marca olfativa es practicamente imposible.

Este Tribunal (2002) en el considerando del fallo interpreto el articulo 2 de la

siguiente manera:

... puede constituir una marca un signo que en si mismo no pueda ser
percibido visualmente, a condicibn de que pueda ser objeto de
representacion grafica. Esta representacion grafica debe hacer posible
gue el signo sea representado visualmente, en particular por medio de
figuras, lineas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con

exactitud. (C-273/00 del 2002)

Asimismo, el Tribunal consider6 que la formula quimica no era una
representacion grafica que satisfacia lo estipulado en el articulo 2, debido a que
no representa el olor de una sustancia, ademas de que ésta no es lo

suficientemente clara, precisa ni inteligible.

Asimismo, establecieron que ni la descripcidén escrita (aun cuando esta sea
gréfica), ni el depdsito de olor, ni la combinacion de estos métodos resultaban
métodos idéneos como forma de representacion grafica para un olor, ya que no
eran lo suficientemente claros, precisos, objetivos, estables o duraderos
respectivamente. (Tribunal de Justicia de la Union Europea, 2002, caso C-
273/00)

Al respecto, el abogado general Ruiz- Jarabo Colomer, en su opinién juridica
respecto al caso manifesté que: “la representacion grafica per se no es

suficiente, ya que ésta debe reunir dos criterios basicos: a) debe ser completa,
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clara y precisa y b) debe ser inteligible a las personas interesadas en
accederlo.” (2001)

[...]JLos olores no pueden ser representados graficamente de la forma
descrita y por ello no pueden constituir marcas de acuerdo con el
articulo 2 de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas de 21 de diciembre de 1998 relativa a la Aproximacion de las
Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas

(89/104/CEE).(Ruiz- Jarabo, 2001)

Contrario a lo establecido por este Tribunal, la OAMI ha aceptado en diversas
oportunidades como valida la descripcion escrita como medio de

representacion grafica de las marcas olfativas.

Lo anterior se puede ver reflejado en el caso “olor a frambuesa”, en el cual la
Sala Tercera de Recursos de la OAMI consideré que: “no hay margen para una
interpretacion subjetiva y la descripcion verbal de la marca es suficiente como
forma de reproduccién grafica para transmitir un mensaje claro e inalterable ya

gue el olor a frambuesa es un olor Unico y puro.” (2001, R 711/1999-3)

“La representacion gréafica no debe interpretarse de una manera mas restrictiva
de lo que exige su ratio y siempre debe de interpretarse en relacion con el tipo
de marca concreta.” (Sala Tercera de Recursos de la OAMI, 2001, R 711/1999-
3).

Otro caso que evidencia esta linea de pensamiento es el caso conocido como
Venoostchap, en el cual se aceptd la descripcion escrita de “olor a zacate
recién cortado” como medio de representacion grafica. (1999, In Case R
156/1998-2) De esta forma, esta marca se convirtié en la primera y Gnica marca

comunitaria olfativa.
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Asimismo, casos como el de Gran Bretafia y la Unién aduanera de Benelux,
han dejado de lado las rigidas restricciones en cuanto al requisito de la
representacion gréafica, y han otorgado una serie de marcas olfativas gracias a
la aceptacion la descripcién escrita del olor como medio de representacion

gréfica para las marcas olfativas.

Al respecto la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (en adelante, BOIP)
establecioé un reglamento en el que se dispone gue el solicitante debe describir
en 50 palabras los elementos distintivos de su marca. (BOIP, citado por OMPI,
2007)

Por ejemplo, la oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, acepté como
representacion grafica y registré con éxito las siguientes descripciones: “un
olor/fragancia evocadora a rosas para proteger llantas para vehiculos” y “el
fuerte olor a cerveza amarga aplicada a la punta de los dardos.”

Sin embargo, en el afio 1997 esta Oficina optd por una reinterpretacion mucho
mas estricta, en concordancia con el criterio que ya habia establecido el
Tribunal de Justicia de la Unién Europea respecto del tratamiento de este

requisito.

Es por estas razones, que la solicitud de marca olfativa del olor descrito como:
“el olor, aroma o esencia a canela para articulos y piezas de muebles” fue
rechazado por la Oficina al indicar que existia una preocupacion en cuanto a la
capacidad de la descripcion escrita aportada de poder cumplir con el requisito
de representacion grafica.” (1997, 89/104/CEE).

Adicionalmente, esta oficina gubernamental britanica consideré que sus
criterios debian adecuarse a los lineamientos de los otros paises miembros de

la Unién Europea para una mayor armonizacion.

Asimismo, en la apelacion de este caso la Oficina de Propiedad Industrial del
Reino Unido (2000) indicé que:
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La descripcion carecia de precision por su misma subjetividad y por la
diversidad de interpretaciones en cuanto al olor que podria traer dicha
descripcion. [...] Esta descripcion no provee la suficiente definicion que
se necesita para poder determinar qué tan parecido es un olor
determinado con el que la representacion grafica pretende identificar.

(Solicitud N° 2,000,169)

En el Reino Unido, se menciona en el caso Ty Nant Water una serie de criterios
de suma importancia relacionados con el requisito de representacion gréfica,

como por ejemplo que:

a) Para cumplir con el requisito establecido en la Seccién 32 (2) (d) del
Trademark Act la representacién de la marca debe revelar la identidad
del signo que se pretende registrar.

b) La representacion debe de ser plasmada de forma clara e inequivoca, y
debe de ser lo suficientemente precisa para poder examinarla. (2000,

Solicitud N° RPC 55.)

En otro orden de ideas, en lo que respecta a la distintividad, este principio se
encuentra contemplado en el articulo 7 del RMC, que versa sobre los motivos
de denegacion absoluta de una marca, apartado 1 letra b), el cual establece

que:

Se denegara el registro de:

a)l[...]

b) las marcas que carezcan de caracter distintivo;

La Sala Tercera de Recursos de la OAMI (2001) establecié los criterios para un

analisis de distintividad para los olores indicando que:
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Para determinar si un signo sirve como medio de comunicacién hay que
examinar si los sectores interesados del comercio pueden percibir el
signo como una marca junto con el grupo de productos en cuestion, o si
es razonable prever que podran hacerlo en el futuro. (...)A la hora de
realizar este examen de distintividad se debe tener en cuenta que, en el
caso de las marcas olfativas, la percepcion por parte de los
consumidores a los que se dirige no es la misma que en el caso de las
marcas tradicionales. Por lo tanto se debe considerar que la relacién
existente entre los productos y la marca debe de tener un caracter
autobnomo y funcionalmente independiente, es decir, que puedan

percibirse con independencia del objeto que caracterizan.(R 711/1999-3)

Otro criterio importante que se toma en cuenta para el examen de distintividad

de las marcas en Europa, es el principio de la funcionalidad.

Casos como el del conocido perfume Chanel No.5, de la compafia francesa
Chanel, demuestran cémo la legislacibn Europea utiliza la teoria de la

funcionalidad como principio fundamental en el andlisis de las marcas olfativas.

La solicitud fue rechazada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino
Unido, por considerar que el olor del perfume, a pesar de ser uno de los mas
famosos y vendidos en el mundo, es el producto en si mismo y por lo tanto no

puede ser registrado como marca olfativa de acuerdo con esta teoria.

El rechazo por razones de funcionalidad se encuentra establecido en el
articulo 3.2 del Trademarks Act del Reino Unido, en donde se establece lo

siguiente:
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(2) Un signo no se debe de registrar como marca si consiste exclusivamente
de:

a) la forma que resulta de la naturaleza del producto en si,

b) la forma del producto que es necesaria para obtener un resultado técnico, o

c) la forma que le da un valor substancial al producto

Es claro que estas razones de rechazo se refieren a la forma del producto, pero
en dicho caso estas fueron adaptadas a las marcas olfativas, para no conceder

el registro de una marca funcional.

Asimismo, en el caso “olor a frambuesa” la OAMI rechazé el registro de la
marca tomando en cuenta un criterio de funcionalidad al considerar que el olor
a frambuesa al ser adherido al combustible hace que el producto
inevitablemente sea mas agradable y por lo tanto hace que los consumidores
perciban el olor unicamente como una mejora de la imagen del producto,

convirtiéndose asi en un elemento estético-funcional. (2001, R 711/1999-3)

En conclusion, después de este andlisis del tratamiento de las marcas olfativas
en Europa, se puede llegar a establecer no cabe duda que la rigidez de la
interpretacion de la normativa europea restringe el derecho de los signos
olfativos a ser protegidos. De esta forma, se demuestra, que a diferencia del
sistema norteamericano donde el principal obstaculo para el registro de las
marcas olfativas es la funcionalidad, en Europa es el requisito de la

representacion grafica.

Importante sefialar que el requisito de representaciéon debe de entenderse
como un requisito formal que debe de cumplirse para el procedimiento de
registro de una marca, sin embargo, para la Comunidad Europea la
representacion de los signos marcarios de manera grafica se vislumbra como

un requisito que condiciona el registro de una marca.
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Con este analisis también se evidencia, de manera preocupante, las
contradicciones, confusion y mal manejo por parte de los organismos europeos
competentes de conceptos claves para el correcto anadlisis de las marcas
olfativas, asi como los criterios antagOnicos entre los Organos superiores

europeos respecto del tratamiento adecuado del requisito de la representacion.

Si bien es cierto, a pesar que el panorama para el registro en este continente
de las marcas olfativas no es prometedor , debido fundamentalmente a la linea
de pensamiento generado a partir del caso Sieckman y que se ha inclinado
mas por la estricta interpretacion del articulo 2 de la Directiva 89/104/ CEE vy el
articulo 4 del Reglamento del Consejo N° 40-94, todavia existen tendencias
modernas que abogan por una interpretacion amplia del requisito de
representacion gréfica, como se demostré en los casos de “olor a frambuesa

para combustibles” y “zacate recién cortado para pelotas de tenis.”
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Capitulo I

Marcas Gustativas

Al igual que las marcas olfativas, la proteccion de las marcas gustativas ha sido
reconocida por muy pocas legislaciones debido a la dificultad que presentan
respecto a la capacidad para distinguir bienes y servicios, su representacion
gréfica, y su funcionalidad.

Para las marcas gustativas, el sector farmacéutico ha sido el que ha mostrado
mayor interés en la proteccidén de este tipo de marcas, ya que usualmente los
sabores agradables en estos productos se han perfilado desde hace varias
décadas como una estrategia efectiva de mercadeo.

A pesar de lo anterior, la Unica marca gustativa registrada con éxito pertenece
a mas bien a la industria papelera. Si bien este registro fue otorgado en
territorio Europeo (Benelux), todavia sigue predominando la estricta
interpretacion que tiene la Comunidad Europea respecto a la incapacidad que

tiene estas marcas de ser representadas graficamente.

Sin embargo, paises como Hungria, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia y
Montenegro, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y
Venezuela han indicado que si estan anuentes a proteger este tipo de marcas.
(INTA, 2009).

A continuacion se analizaran las legislaciones de los Estados Unidos y la

Comunidad Europea y su tratamiento respecto de las marcas gustativas.
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Seccion |

Estados Unidos

En los Estados Unidos se han presentado a la fecha, ocho solicitudes de
marcas gustativas, sin embargo, ninguna de estas ha sido registrada

exitosamente y siete de estas solicitudes se han rechazado de forma definitiva.

Los diferentes 6rganos competentes en la materia han considerado que los
signos gustativos si pueden constituir marcas debido a la amplia defuncion de
una marca que se encuentra establecida en el Lanham Act (1964) Seccién
1127, la cual no excluye expresamente las marcas de sabor. (TTAB, 2006, In re
N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Sin embargo, a pesar de esto han existido otra serie de obstaculos para el
registro de signos gustativos como marcas en el sistema marcario

norteamericano.

Dentro de estos obstaculos el principal es el principio de funcionalidad. La
funcionalidad ha sido utilizada como criterio de rechazo de estas marcas de
acuerdo con el Lanham Act Secciones 1052 (e) y 1091 (c).

En el primer caso de solicitud de una marca gustativa es conocido como el
caso Organon, que pretendia registrar “el sabor a naranja” para proteger
productos farmacéuticos, la USPTO nego el registro bajo el argumento de que
el sabor era funcional. (USPTO, 2003, Solicitud No. 76467774).

Al respecto, la USPTO (2004) establecioé que:

El sabor a naranja es funcional en este caso porque el sabor es adherido a
los productos farmacéuticos de manera que las preparaciones

farmacéuticas resulten mas agradables. El sabor a naranja también es
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funcional debido a que el sabor es un producto natural que resulta del
proceso de produccién. El sabor a naranja es meramente un producto del
proceso de producciéon de una formulacién farmacéutica que contiene

naranja natural y &cido citrico. (Solicitud No. 76467774).

“El sabor agradable da una ventaja comparativa al solicitante respecto de los
otros competidores, ya que incrementa la voluntad y habilidad de los pacientes
a la hora de tomarse el farmaco.” (USPTO, 2004, Solicitud No. 76467774).

Asimismo, en el caso de las marcas gustativas solicitudes nimero 77317342,
77317340, 77317338, 77317336 y 77317334, todas para proteger bebidas
saborizadas no alcohdlicas, fueron rechazadas por la USPTO al considerarse
gue las marcas eran funcionales ya que comprendian una caracteristica

inherente de los productos que servia a un propdésito utilitario.

En el caso de la solicitud nimero 77317342 al realizar el andlisis de
funcionalidad de la marca, la USPTO (2008) establecio lo siguiente:

El sabor de la combinacion de “lavanda, menta, zacate de limon y tomillo”
es funcional porque los sabores frutales y de hierbas se le adhieren a las
bebidas no alcohdlicas para mejorar el sabor de las mismas, y de esta
forma incrementar su consumo, asi como para obtener beneficios en la

salud. (Solicitud No. 77317342)

También, en este caso en particular se determind que la marca era funcional
porque los ingredientes que conformaban el sabor tenian un beneficio para la
salud, por ejemplo la combinacion de lavanda, menta, zacate de limén y tomillo

la solicitante indicé que:

Estimula la relajacion y el buen dormir, alivia las molestias estomacales e
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intestinales, alivia el estrés diario, mitiga los sintomas de los resfriados,
mantiene la salud respiratoria, mejora la libido y la vitalidad, y promueve la

salud del sistema digestivo. (USPTO, 2008, Solicitud No. 77317342)

En la ultima solicitud de marcas gustativas presentada a la Oficina de Patentes
y Marcas de los Estados Unidos, la USPTO también realizd un estricto analisis
de funcionalidad y consideré que la marca también debia ser rechazada porque
el signo gustativo que se pretendia registrar como marca era una caracteristica
funcional del producto. (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428)

La USPTO (2010) en el escrito de rechazo sefial6 lo siguiente:

El sabor a menta es un aspecto natural del producto (formulacién
farmacéutica) que contiene aceite de menta. (...) La inclusién del aceite de
menta en las formulaciones farmacéuticas que contienen nitroglicerina, es
conveniente porque el sabor aumenta la efectividad de la medicina al tratar
la angina. Las formulaciones de nitroglicerina que contienen aceite de
menta son mas efectivas y mas deseables que las formulaciones que no
contienen este ingrediente. Ademas los sabores, incluyendo la menta, son
comunmente adheridos a los productos para enmascarar el sabor
medicinal de los productos, lo que los hace mas agradables que los

productos que no contienen este sabor.(2010,Solicitud No. 85007428).

Asimismo, el examinador de la USPTO indic6 en este caso que “incrementar la
conformidad del paciente al tomarse la medicina es una caracteristica utilitaria
gue proporciona una ventaja competitiva y que por dichas razones el sabor a
menta es funcional y su registro es denegado con base a la Seccién 2(e)(5) del
Trademark Act.” (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428).
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Aunado a esto, se considerd que la marca también era funcional por cuanto
cumplia una funcion utilitaria al hacer mas eficiente el medicamento. Sobre este

aspecto en el rechazo final de la marca, la USPTO indicé lo siguiente:

El aceite de menta actia como un vasodilatador, tiene el efecto de
incrementar el ritmo en el cual la nitroglicerina es absorbida a la sangre.
Debido a que la presencia de aceite de menta, y por lo tanto el sabor a
menta, acelera el fluido de la sangre y la circulacién, se incrementa la
eficacia del medicamento y proporciona una ventaja competitiva respecto
del resto de las formulaciones de nitroglicerina que no contienen aceite de
menta y sabor a menta. (...) El sabor a menta le permite al consumidor
saber, si la medicina fue dispensada y aplicada. El sabor sirve para alertar
al consumidor de la presencia del medicamento, y ademas ayuda a

prevenir la sobredosis. (USPTO, 2011, Solicitud No. 85007428)

Esta caracteristica funcional también se basé en el hecho que el examinador
encontré evidencia que existian varias formulaciones de nitroglicerina que
utilizaban el sabor a menta, lo que demostraba que el sabor a menta del
producto no era unico, y que el ingrediente y el sabor eran esenciales para el
uso del producto farmacéutico.

Los Tribunales de Justicia de los Estados Unidos solamente se han referido a
la funcionalidad de un sabor en un caso, en donde se establecieron criterios

determinantes para el andlisis de funcionalidad de marcas gustativas.

La sentencia se di6 a partir del caso conocido como William R. Warner &Co. v.
Eli Lilly &Co., e involucraba dos farmacéuticas que competian en esta industria

y ambas utilizaban chocolate para darle sabor y color a sus compuestos de
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quinina liquida, asi como para ayudar a suspender otros ingredientes.

La empresa Lilly demandé a William R. Warner & Co. Con la intencion que la
tltima descontinuara del mercado la quinina con color y sabor a chocolate.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos consider6 que la empresa
Lilly no tenia derechos exclusivos sobre el color ni el sabor a chocolate
aplicados a la quinina, al determinar que el chocolate era funcional, término que
no indic6 expresamente, sin embargo se pudo inferir lo anterior cuando
establecieron que: “existen dudas respecto que el chocolate se pueda
considerar como no esencial.” (U.S. Supreme Court, 1924, 265U.S. 526)

Al respecto, la Corte (1924) también indicé lo siguiente:

El uso del chocolate como ingrediente tiene un efecto con tres caras: le da
al producto un color distintivo y un sabor distintivo, y en cierta medida sirve
como medio para suspender la quinina y prevenir su precipitacion. No
tiene valor terapéutico; pero le da a la mezcla la calidad agradable para lo

cual no hay ningun substituto. (265U.S. 526 )

En el andlisis de funcionalidad de marcas gustativas, el TTAB ha considerado
necesario analizar la necesidad competitiva. Para ello, han analizado los
efectos que tendria para la competencia el registro de la marca que se

pretenda registrar.

En el caso Organon el TTAB tomO en consideracion el hecho que varios
productores de farmacéuticos indicaron que “el sabor ayuda a aumentar la
conformidad del paciente y por lo tanto al final de cuentas es una caracteristica
utilitaria que brinda una ventaja comparativa.” (TTAB, 2006, In re N.V. Organon
79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Sobre el tema de la competitividad como determinante de la funcionalidad de
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una marca, el Circuito Federal de los Estados Unidos (1994) en el caso
Brunswick Corp.v. British Seagul Ltd. establecié que: “Como con cualquier
marca el analisis de funcionalidad de jure depende si el registro de una
caracteristica entorpece o no la competencia, y no tanto si la caracteristica
contribuye al éxito del producto.” (Fed. Cir., 1994, Brunswick Corp.v. British
Seagull Ltd., 35 F.2D 1527, 32 USPQ2d 1120)

Por otro lado, el TTAB en diversas oportunidades también ha tomado en cuenta
los factores conocidos como Morton Norwich para determinar la funcionalidad
de una marca. Estos cuatro factores establecidos por la Corte Federal en el
caso Morton Norwich Products, Inc., (671 F.2d 1332), dan un marco para

determinar si una marca es o no funcional.

Estos factores son los siguientes:

1) La existencia de una patente de utilidad evidenciando las ventajas
utilitarias del disefio.

2) La existencia de materiales publicitarios en el cual el creador del disefio
promociona las ventajas utilitarias del disefio.

3) La disponibilidad de disefios con la misma funcibn para los
competidores.

4) La existencia de evidencia que demuestre que el disefio
comparativamente es un método mas simple o mas barato para producir

el producto. (TTAB, 2006, In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d BNA 163).

De acuerdo con estos factores, en el caso Organon se determind que la marca
era funcional con base en: a) el segundo factor, debido a que se encontrd
evidencia de que el productor promocionaba las ventajas utilitarias del sabor a
naranja de su medicamento y b) el tercer factor, porque si bien es cierto si
existian sabores alternativos, no se sabia con certeza si estos sabores se

complementan con los antidepresivos de las misma manera que lo hace el
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sabor a naranja. (TTAB, 2006, In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Es importante sefialar que la Corte Federal sefial6 que, si bien todos los
factores se deben de tomar en consideracion, no hay necesidad de que se
determine que los cuatro factores apuntan a la funcionalidad, ya que tan solo
con uno basta. (TTAB, 2006, In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Asimismo, la USPTO ha indicado que de acuerdo con el Lanham Act al
examinar la funcionalidad de una marca se debe de analizar a ésta como un
todo. “El razonamiento adecuado no es determinar si las caracteristicas
individuales del producto son funcionales, o no distintivas, sino si todo el
conjunto de estas caracteristicas tomadas como un todo son funcionales o no
distintivas.” (USPTO, 2010, Solicitud No. 85007428)

Del mismo modo, se podria establecer que la distintividad se perfil6 como un
criterio para el rechazo de las solicitudes de marcas gustativas presentadas al
registro.

La distintividad, como ya se mencion6 anteriormente, es un requisito para el
registro de marcas en el Registro Federal de Estados Unidos, establecido en el
Lanham Act.

En éste se dispone en la definicibn de una marca (Seccién 1127) que la
funcién que cumplen las marcas es la de distinguir e identificar productos y

servicios ante lo cual es necesario que sean distintivos.

Como se ha explicado anteriormente existe la posibilidad que una marca sea
distintiva de forma inherente o bien, porque se ha adquirido con el uso de la

marca y el transcurso del tiempo.

Sin embargo, en el caso de las marcas gustativas, la postura de los 6rganos
judiciales competentes en materia de marcas de Estados Unidos, ha sido que

las marcas gustativas no poseen distintividad inherente por su naturaleza.
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Tal y como lo establecid el TTAB en el caso Organon: “Por consiguiente,

cualquier solicitud de registro de una marca gustativa requiere una

demostracion substancial de distintividad sobrevenida. Evidencia de

distintividad sobrevenida no fue introducida en esta solicitud.” (Subrayado no es
del original) (TTAB, 2006,In re N.V. Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163)

Sin embargo, en otras ocasiones el TTAB si tomd en consideracion para el
andlisis de distintividad, aspectos referentes al signo en relacion con el

producto.

Al mismo tiempo, el TTAB, considerd que en su criterio los consumidores no
percibirian el sabor de un medicamento como una marca, mas bien lo
considerarian como una caracteristica inherente del producto que lo vuelve
mas atractivo, ya que es una practica comun en la industria farmacéutica darle
un sabor a las medicinas para hacerlas mas agradables y los datos indican que
el sabor a naranja es utilizado en varias medicinas. (TTAB, 2006,In re N.V.
Organon 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

También, agrego el TTAB la necesidad de que a los consumidores se les
eduque para que perciban un sabor como marca en el caso de los productos
farmacéuticos porque sino los consumidores no lo van a percibir como un signo
distintivo aunque el sabor sea unico. (TTAB, 2006,In re N.V. Organon 79
U.S.P.Q.2d (BNA) 163).

Del mismo modo, la UPSTO se bas6 en este mismo criterio para rechazar la
solicitud de otras marcas gustativas. Por ejemplo, la solicitud numero
85007428 que pretendia registrar “el sabor distintivo de menta en conexién con
nitroglicerina” para proteger medicinas, especificamente formulaciones
farmacéuticas de nitroglicerina”, fue rechazada por la Oficina, argumentando
que: “al ser usado comunmente el aceite de menta en los productos
farmacéuticos, incluyendo la nitroglicerina, los consumidores percibirian el
sabor a menta como otra caracteristica del medicamento y no como un
indicador de origen de este.” (USPT, 2010. Solicitud No. 85007428)
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La autora Amanda E. Compton, (s.f.) en un analisis que realiza del caso
Organon y las marcas olfativas en Estados Unidos, considera que:

El sabor nunca va a ser percibido de manera inmediata como un
identificador de origen, y por lo tanto es la manera en la que el sabor es
usado en conexién con el producto lo que determina si califica como
marca. (...) ... Claro que fue precisamente esto -la manera en que la
marca es usada- lo que afectd la habilidad de Organon de registrar su

sabor a naranja como marca. (p.7 y 8)

La autora llego a esta conclusién porgue a su criterio, el sabor a naranja
utilizado con una medicina no hace nada para producir una impresion duradera
en el consumidor debido a que existe una gran variedad de medicinas con
sabor a naranja, por lo cual es practicamente imposible que un producto resalte

solo por el sabor.

Asimismo, la autora considero que la empresa Organon no hizo nada para
diferenciar el sabor a naranja de las otras caracteristicas del producto. “En
otras palabras los consumidores no percibirian el sabor a naranja del
antidepresivo como una marca, sSino que lo considerarian como otra
caracteristica mas del medicamento, una que lo hace mas agradable.”

(Compton, s.f., p.9)

Por otro lado, contrario a los casos de marcas olfativas en Estados Unidos, la
USPTO tampoco ha registrado una marca gustativa por distintividad
sobrevenida, como via alterna para las marcas que no tienen distintividad

inherente, de acuerdo con el Lanham Act.

Si bien la distintividad sobrevenida es un elemento de gran importancia para las
marcas que carecen de distintividad inherente, y representa una oportunidad
para ser registradas, el proceso para adquirirla es complicado, asi como dificil
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de probar.

De acuerdo con la USPTO, por el tipo de signo de que se trata la evidencia
requerida para establecer que un sabor funciona como marca debe ser

substancial.

En dos de las solicitudes de marcas gustativas presentadas ante la USPTO, los
solicitantes aportaron abundante evidencia para probar la distintividad
sobrevenida de sus marcas, como por ejemplo evidencia que demostrd cinco
afos de uso, el alto nivel de ventas y ganancias significativas de su producto,
altos gastos en publicidad para dar a conocer su marca y su producto y el

reconocimiento de la industria y de los consumidores.

Sin embargo, esta evidencia fue considerada insuficiente, y por lo tanto no se
pudo establecer que las marcas habian adquirido distintividad.

Al respecto en el caso de la solicitud nimero 85007428, el examinador de la
USPTO considerd que la evidencia presentada sobre el uso en el comercio por
mas de cinco afios no es suficiente, y que mas bien era necesaria evidencia
gque demostrara que la marca es percibida como tal para los productos en
cuestion (USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428 ).

Ademas, la USPTO (2012) sefal6 que:

La evidencia demuestra que las ventas que alega el solicitante se refieren
a las ventas generales del producto Nitrolingual y no especificamente del
“trade dress” que se pretende registrar, y no se puede pretender que la
distintividad sobrevenida sea adquirida solo porque el producto que
contiene el sabor ha tenido altas ventas en el mercado. (Solicitud No.

85007428 )

Al respecto se debe tener en consideracion que si bien el sistema marcario
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estadounidense da la posibilidad de registrar la marca mediante la figura de la
distintividad sobrevenida, la USPTO considero en una ocasion que la
percepcion del sabor es extremadamente subjetiva, y los consumidores podrian
no encontrar nunca distintivo un sabor ( USPTO, 2012, Solicitud No.
85007428).

Ademas indicaron de que: “cuando se trata de farmacéuticos, los consumidores
estan acostumbrados a que estos tengan un sabor, y por lo tanto perciben el
sabor como un componente intrinseco del farmaco y no como una marca
indicadora de origen”(USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Por lo tanto, analizando el tema de la distintividad, se podria establecer que
existen ciertas dudas por parte del Tribunal respecto al registro de las marcas
gustativas basandose principalmente en un criterio, que es la dificultad de que
los consumidores puedan llegar a percibir el sabor de un producto como una

marca.

Se puede inferir entonces, que tanto el TTAB y la USPTO consideran que los
sabores normalmente se manifiestan como una caracteristica del producto,
aspecto que se refuerza alin mas para el caso de los medicamentos, ya que a
lo largo de la historia ha sido costumbre adherirles un sabor para hacerlos mas
agradables.

En cuanto a la representacion, en el caso de las marcas de sabor al igual que
para las marcas olfativas, este requisito no se ha vislumbrado como una
dificultad o un obstaculo para su registro. La USPTO Unicamente pide como
requisito una descripcién de la marca que se pretende registrar, es decir, una

descripcion del sabor.

De acuerdo con esta Oficina, la descripcion de la marca debe de aclarar de
manera precisa lo que comprende la marca. Asimismo, la descripcion de la

marca debe de ser clara y concisa.
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La USPTO demostré la importancia de la descripcidn clara y precisa para
realizar el andlisis de distintividad en una solicitud de marca gustativa en donde
rechazé la marca debido a que considerd que la descripcion era muy vaga (en
la solicitud sélo indicaba: “sabor a menta”), y por estas razones, el examinador
la considerd no distintiva (USPTO, 2012, Solicitud No. 85007428).

Por otro lado, la USPTO indic6 que esta descripcion no debe de ser usada para
restringir la percepcion del publico respecto de la marca, debido a que el
significado de una marca esta basado en la impresion que deja la marca en la

realidad, y no la impresion que el solicitante quiera imponer.

Ademas, de acuerdo con el Lanham Act Seccién 1(a) se debe incluir un

espécimen de la marca solicitada y que esta siendo utilizada en el comercio.

El duefio de una marca utilizada en el comercio puede solicitar el registro
de su marca en el Registro Principal, pagando el monto establecido y
llenando en la Oficina de Patentes y Marcas el formulario, una declaracién
jurada (verified statement), en la forma indicada por el director, y el
ndamero de especimenes o facsimiles de la marca en uso que indique el

director. (Lanham Act, Seccion 1 a)).

En el caso de las marcas de sabor este espécimen debe de contener el sabor
actual que se pretende registrar como marca, y que éste concuerde con la

descripcion aportada.

La USPTO indicé que este espécimen normalmente serd el producto en si
mismo, ya que el examinador debe tener la posibilidad de percibir el sabor para
poder determinar si el espécimen demuestra que efectivamente la marca esta
siendo utilizada en conexién con el producto. (USPTO, 2010, Solicitud No.
85007428).
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Por estas razones, en la Solicitud No. 85007428, la USPTO previno al
solicitante para que aportara un nuevo espécimen debido a que el que se
aporto en primer instancia, no demostraba que la marca estaba siendo utilizada

en conexion con el producto, ya que era solo la caja del producto.

Los casos de solicitudes de marcas gustativas presentadas en los Estados
Unidos, demuestran que si bien en el caso Organon el TTAB declard la
posibilidad de considerar y proteger un sabor como una marca, existen una

serie de barreras que dificultan el registro de estas marcas.

Tal y como se indicé anteriormente, y al igual que con las marcas olfativas, en
los Estados Unidos uno de los impedimentos mas comunes al que se enfrentan

las marcas gustativas es el tema de la funcionalidad.

En todas las solicitudes de marcas gustativas se encontrd por parte del USPTO
gue la marca (el sabor) cumplia una funcién que dotaba a los productos de una

ventaja competitiva, y que por lo tanto existia una funcionalidad utilitaria.

Otra de las principales razones de rechazo de marcas gustativas en los
Estados Unidos es la falta de distintividad. Si bien es cierto, la figura de la
distintividad sobrevenida representa otra via alterna para superar este
obstaculo y alcanzar el registro de estas marcas, la USPTO y el TTAB
consideraron en varias oportunidades que la evidencia aportada en los casos
anteriores no era suficiente para demostrar que se haya alcanzado esta
distintividad.

Seccioén Il
Europa
Con respecto a las marcas gustativas en la Comunidad Europea, el Comité

Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones

Geograficas (SCT) manifestd: “que en un caso concreto, el requisito de
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representacion grafica se satisfizo por medio de una descripcién por escrito del
sabor, indicando que corresponde a una marca gustativa. Sin embargo, en
estos casos resulta mas dificil cumplir con los requisitos de distintividad y
ausencia de funcionalidad que para los otros tipos de marcas.” (OMPI, 2009)

En la resolucion del caso 120/2001-2, la Sala de Recurso de la OAMI se
pronuncio respecto a la solicitud de una marca gustativa de la empresa Eli Lily
and Company para el registro del “sabor artificial a fresa” para formulaciones

farmacéuticas.

La solicitud de registro de la marca indicada fue rechazada por la Oficina,
sefialando que la marca no era elegible para ser considerada una marca, ya
gue la descripcion aportada resultaba sumamente vaga e imprecisa y por ende,
no satisfacia el requisito de la representacion grafica sefalado en el articulo 7
del Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, el

cual indica lo siguiente:

Articulo 7

Motivos de Denegacién Absoluta

Se denegara el registro de:
a) Los signos que no sean conformes con el articulo 4;

b) Las marcas que carezcan de caracter distintivo;
[...]

En relacién con el requisito de la representacion grafica, la Sala Segunda de
Apelacién de la OAMI (2003) sefial6:

La marca no es susceptible de representacion grafica. La descripcion
"sabor artificial de fresa", es vagay no permite la comprension del sabor

real al que se esta refiriendo; el sabor a fresa puede ser simulado de
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muchas maneras diferentes con resultados variables. La marca es
demasiado indefinida en su naturaleza y alcance para llevar a cabo la
funcion de distinguir los bienes o servicios de una empresa de esas otras

entidades. (In Case R 120/2001-2)

Asimismo, ese organo advirtié la falta de distintividad y funcionalidad de la

marca como se sefiala a continuacion:

La marca esté desprovista de caracter distintivo debido a que en relacién
a las preparaciones farmacéuticas, el sabor de la fresa es uno de los
sabores mas comunes utilizados como saborizante para enmascarar el
sabor que, de otra manera, resultaria desagradable en los productos. (In

Case R 120/2001-2)

La compaifiia solicitante apeld esta decisién y establecié que en su criterio hay
dos formas de reproducir el sabor a fresa; mediante el sabor natural de la fresa
y mediante el sabor artificial de la misma, el cual no reproduce el sabor de las
fresas frescas sino que es producto de una serie de saborizantes artificiales
gue dan como resultado el sabor en cuestién, y que por lo tanto, el sabor era

anico y distintivo.

Asimismo, en la sentencia del caso 120/2001-2 la Sala Segunda hizo

referencia a lo indicado por el apelante en la apelacion el cual establecié que:

La naturaleza y el propoésito de los productos de caracter farmacéutico
no son dependientes del sabor, ya que el sabor no describe el producto
como tal ni tampoco es una caracteristica esencial de estos productos;
la funcién principal de esos productos son los efectos terapéuticos que

proporcionan.(In Case R 120/2001-2 , p.3)
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También, la OMPI (2009) hizo referencia al comentario del Tribunal de primera
instancia de Apelaciones de la OAMI sobre el presente caso, en el cual se
indic6é que “resulta muy dificil que un sabor pueda actuar como una marca,
puesto que los consumidores sélo lo experimentan después de haber
comprado el producto.”

Por todas las razones anteriores, la OAMI reafirmd la negativa de inscripcion

de la citada marca como una marca comunitaria.

Otro caso similar en el cual la descripcion fue insuficiente para cumplir o
satisfacer el requisito de representacion grafica, fue el de la compafia
estadounidense Organon, la cual en el afio 2003 solicito ante la OAMI el
registro de una marca comunitaria gustativa para el “sabor a naranja para
productos farmacéuticos especificamente para medicamentos antidepresivos”,
la cual fue también rechazada (Solicitud N° 003132404).

Con ello se confirma la negativa de este Oficina europea de admitir la
inscripcién de las marcas gustativas, invocando como principales motivos la
falta de distintividad y funcionalidad asi como también la imposibilidad de una
representacion grafica adecuada, esto dltimo basado en los criterios

establecidos previamente para las marcas olfativas, en el caso Sieckmann.

Con respecto a esta postura del Tribunal de Justicia de la Union Europea, las
autoras Middlemiss y Badger (2004) afirman que:

Pareciera que el caso de Eli Lily and Co. ha puesto un freno permanente
en la registrabilidad de las marcas gustativas. Es dificil concebir
representaciones graficas para marcas gustativas que puedan satisfacer
los rigurosos estandares requeridos por el Tribunal de Justicia de la

Unién Europea para la representacion grafica. Asimismo, es poco
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probable que un sabor sea capaz de distinguir los productos de una
empresa de los de otra, e incluso si eso fuera posible, seria necesario el
muestreo de los consumidores con el fin de distinguir los bienes o

servicios. Ciertamente, un gran obstaculo que hay que superar. (p.3)

Ahora bien, a pesar de la negativa del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea
en registrar marcas comunitarias no tradicionales no visibles, existe no
obstante un caso de marca gustativa registrada con éxito en Europa. Se trata
del caso De Smaak Van Drop, en el cual la solicitud de marca gustativa referida
al “sabor de un licorice para productos de papel”, no fue presentada como
marca comunitaria, sino que fue presentada unicamente en Benelux. (Solicitud
N° BX625 971).

En dicha solicitud de registro de marca gustativa, el requisito de la
representacion grafica fue satisfecho mediante una descripcién escrita de la
marca, la cual fue considerada como suficiente para la Oficina de Marcas de
Benelux. Sin embargo, a pesar de su registro exitoso, dicha marca hoy en dia

se encuentra caduca.

Visto todo lo anterior, como conclusién podemos indicar que no cabe duda que
la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea establecida
en el caso Sieckmann para las marcas olfativas, ha sido determinante para las
demas marcas no tradicionales no visibles, como por ejemplo los signos
gustativos. Ello significa al menos, que hasta que no exista un consenso
respecto del requisito de representacion grafica de estos signos, en el futuro el

registro de marcas gustativas en Europa va a resultar incierto o dificil.
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Capitulo 1l

Marcas Tactiles

Desde los tiempos antiglios, las investigaciones cientificas han demostrado que
el sentido del tacto figura como el primer sentido perceptible por el ser humano
desde el vientre de su madre, asi como el Ultimo en ser percibido antes de
morir. Sin embargo, a pesar de esta capacidad evocadora de memorias, la
marca tactil o de textura es la que ha tenido menor auge en relacion a las

deméas marcas no tradicionales, no visibles.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Comité de Marcas No
Tradicionales del INTA, seis paises de América Latina manifestaron que su
sistema marcario si acepta las marcas de textura. (2009)

Vale la pena rescatar que, entre los paises que contestaron afirmativamente,
se encuentra Ecuador, pais que, en el afio 2004, se convirti6 en el primer pais

en el mundo en registrar una marca tactil.

Resulta interesante sefalar que las marcas de textura han sido utilizadas por
compafias de bebidas alcohdlicas; por ejemplo, en Estados Unidos de
América, se acepta el registro de este tipo de marcas y, en la actualidad,
cuenta con dos marcas registradas de textura que distinguen bebidas
alcohdlicas.

Por otro lado, en la region europea, Alemania ha sido el pais que ha logrado
distinguirse por inscribir este tipo de marcas, al no seguir los criterios de la
OAMI respecto a la estricta interpretacion del requisito de representacion
gréfica.

Para introducir el analisis de las marcas tactiles, es importante destacar que la
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doctrina internacional ha optado por identificar este tipo de marcas conforme a

dos clasificaciones distintas: las puramente tactiles y las parcialmente tactiles.

Las puramente tactiles son aquellas en que, como su nombre lo indica, la
textura conforma la marca en si misma; como ejemplo de lo anterior puede
sefalarse el caso de la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky Old
Par. Por otra parte, las parcialmente tactiles son aquellas marcas en las que
una textura conforma tan solo una parte de la marca; es decir, la textura forma
parte de su descripcion, pero no es la totalidad de la marca. Por ejemplo,
resulta viable que una marca tridimensional tenga como uno de sus

componentes una textura.

Considerando lo anterior, se realizara un analisis sobre el tratamiento de las
marcas tactiles o de textura en los sistemas marcarios de Ecuador, los Estados
Unidos y de la Comunidad Europea.

Seccion |

Ecuador

El 27 de abril de 2004, mediante la resolucibn numero 35499, el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI, en adelante) registré la primera

marca tactil registrada en el mundo.

La marca inscrita fue “la textura de vidrio craquelado de la botella del whisky

Old Parr”, con el fin de proteger productos en la clase 33 internacional.

De acuerdo Bruce Horowitz, abogado encargado del registro de la marca, la
idea de inscribir la marca téctil surgio a partir de la necesidad de proteger la
textura, en virtud de una serie de problemas que se estaban presentando con

una empresa colombiana.

“Esta empresa fabricante de Ron se encontraba violando los derechos

marcarios de la marca Old Parr, y copié no solo la forma de la botella, que ya
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se encontraba protegida como marca tridimensional en varios paises, sino
también la textura de esta.” (Horowitz, comunicacion personal, 10 de diciembre
de 2012).

Por lo tanto, la empresa Diageo, propietaria de la marca Old Parr, se vio en la
necesidad de proteger esta textura, la cual formaba parte de sus activos de
propiedad intelectual; pues la empresa colombiana utiliz6 dicha textura de

forma desleal, para sacar provecho de su reconocimiento.

El abogado Horowitz sefiala que el principal obstaculo a vencer para poder
registrar esta marca fue el requisito de representacion gréafica. Al igual que en
Europa, en la legislacion de Ecuador, antes que un simple requerimiento, la
representacion gréfica forma parte, tanto de la definiciébn, como de lo que se

entiende por marca. (Comunicacion personal, 10 de diciembre de 2012)

En Ecuador, el sistema marcario esta regido por la Ley de Propiedad Intelectual
ecuatoriana y su reglamento, asi como la Decisién 486-Régimen Comun Sobre
la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina de Naciones, del 14 de
setiembre de 2000. De acuerdo con esta normativa, una marca puede estar
representada por cualquier signo mientras este sea apto para distinguir bienes
y servicios y resulte susceptible de representacion grafica, en los términos

indicados a continuacion:

Articulo 134-

A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marca
los signos susceptibles de representacion gréafica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para

Su registro.

Los signos enlistados a continuacion, entre otros, podran constituir marcas:
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a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas,
retratos, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los nimeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores. (Decision 486 Comunidad Andina de Naciones,

2000).

Articulo 194-

Se entendera por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o
servicios en el mercado.

Podran registrarse como marcas los signos que sean suficientemente
distintivos y susceptibles de representacion gréfica.

También podran registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que
no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que
puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones 0 grupos de personas, legalmente establecidos, podran
registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o

servicios de sus integrantes. (Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador).
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En referencia a la necesidad de representacion gréfica, el Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina (2012) indicé lo siguiente:

La susceptibilidad de representacién gréafica es la aptitud que tiene un
signo de ser descrito o reproducido en palabras, imagenes, formulas u
otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el
publico consumidor. Sobre el tema, Marco Matias Aleman sostiene: ‘La
representacion grafica del signo es una descripcion que permite formarse
la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras,
figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idéneo, siempre que tenga la
facultad expresiva de los anteriormente sefialados’. (Aleman, Marco
Matias, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos vy

Servicios’, Top Management, Bogotd, p. 77). (Proceso 075-1P-2012)

En un principio, el IEPI tuvo ciertas dudas en cuanto a la forma adecuada de
representar graficamente una marca tactil. Sin embargo, el Instituto determiné
gue la representacion gréafica de la marca se cumplia mediante una impresién
de la marca en relieve. Esta representacion se logra a través de un proceso de
doble impresioén, en el cual la impresién a base de tinta es seguida por una

impresion en relieve de la marca.

El IEPI consideré que esta representacién era suficiente, clara, precisa, y
objetiva y, por lo tanto, constituia una copia fiel de la marca. A criterio del
Instituto, a través de una impresidn de este tipo, se lograba satisfacer el
requisito de representacion grafica y se otorgaba una proteccion adecuada de

la marca.

Asimismo, la representacion grafica aportada por la empresa Diageo sirvio
como medio para satisfacer el requisito de publicacién y cumplir con el principio

de publicidad registral. De esta manera, la impresion en relieve del vidrio
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craquelado fue publicada en el aviso del Diario Oficial La Gaceta y, con esto, se
permitid que terceros tuviesen conocimiento de la marca tactil que estaba

siendo solicitada ante el IEPI.

Al respecto de la publicacion de la marca, el abogado Horowitz sefialé que:
“esta fue igualmente aceptada por todo el publico interesado, ya que no existié
ningun tipo de oposicién contra esta.” (Comunicacion personal, 10 de diciembre
de 2012).

La reproduccion de la marca, tanto en la solicitud, como en la publicacion en el
diario oficial, constituyen requisitos esenciales que debe cumplir el proceso de
inscripcién de toda marca, conforme a la Directriz 486 de la Comunidad
Andinas de Naciones, asi como la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana y

su reglamento.

A su vez, el abogado Horowitz (2012) mostré una inquietud respecto a la
publicacién de la marca, y sefial6 lo siguiente:

No sabria cdmo se podria satisfacer este requisito actualmente, debido a
gue ahora La Gaceta ecuatoriana es totalmente digital, por lo tanto no
existe la posibilidad de publicar la representacion gréfica de la marca con
el método que fue empleado cuando se registré esta primera marca tactil.

El método utilizado anteriormente era el adecuado para representar
gréficamente el signo tactil de una forma clara, precisa, objetiva, e
inteligible para todo el publico, y ahora con la digitalizacion de este diario

no se sabe con qué medio se pueda lograr esto. (Comunicacion Personal)

Por otro lado, el abogado Horowitz indicé que el signo tactil fue considerado
suficientemente distintivo por parte del IEPI y, por lo tanto, era capaz de ser
considerado una marca, a tenor de lo dispuesto por la normativa (articulo ciento

treinta y cuatro Decisién 486 Comunidad Andina de Naciones, y articulo ciento
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noventa y cuatro de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador).

En conclusion, es viable determinar que tanto Ecuador, como la Comunidad
Andina han tenido un abordaje positivo en cuanto al tratamiento de las marcas
no tradicionales y, mas especificamente, respecto a las marcas tactiles. Lo
anterior se sostiene no solo por cuanto se ha admitido el registro de este tipo
de marcas, mediante la incorporacion expresa de algunas en su legislacion,
sino también por la interpretacion amplia con la cual se ha manejado el
requisito de representacion grafica.

La forma en que la Comunidad Andina de Naciones ha interpretado este
requisito, no ha entorpecido el registro de marcas perceptibles por un medio no
visible.

Al respecto, el sefior Dante Vilchez, funcionario del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual de
Perd, indicé que la representacién grafica no ha sido interpretada de manera
literal en la Comunidad Andina de Naciones, sino que ha sido entendida como
“una representacion objetiva que permita proteger el derecho de manera
adecuada.” (2012, Seminario de Marcas No Tradicionales del Registro de
Propiedad Industrial de Cosa Rica)

Seccioén I

Estados Unidos

Para el afio 2013, al igual que en el caso de las marcas olfativas analizadas
previamente, los Estados Unidos de América constituye el pais que tiene el
mayor numero de marcas tactiles inscritas (2) y solicitudes presentadas (5) en

el mundo.

Algunas de las razones principales por las que se rechazan las solicitudes de
inscripcion de las marcas tactiles en el sistema norteamericano son las
siguientes: falta de distintividad de la marca, la funcionalidad de esta y la

consideracion de si las texturas son percibidas por los consumidores como



145

marcas o como simples elementos decorativos del producto.

Como ejemplo de lo anterior, la USPTO (2004) denegb el registro, de al menos,
tres marcas tactiles: “la textura de cristales para botellas” solicitud N°
76609609, “la textura cristales para corbatas” solicitud N° 78439597 y “la
textura de reproducciones de obras de arte igualmente para botellas” solicitud
N° 78402600, en virtud de lo siguiente:

La marca propuesta se limita a identificar un método artistico o proceso
de decoracion de botellas, es decir, de la aplicacion de cristales de
botellas de vidrio, como se muestra en el ejemplar de registro. Bajo
estas circunstancias, la marca propuesta no se percibe como una marca,
es decir, como un indicador de la fuente. La marca propuesta no puede
identificar y distinguir las botellas de vidrio decoradas de las de los
demas también hechas por un método artistico o proceso de decoracién.

(Solicitud N° 76609609).

Asimismo, se indic6 que en caso de ser marcas tactiles debe de describir la

textura de estas:

[...] se debe definir el "sentido" cuyo registro se solicita, indicando la
forma en que se aplica. Por otra parte, respecto a la naturaleza de los
bienes y la forma en que se utiliza la marca en el comercio el interesado
deberd presentar muestras de publicidad o material promocional. Si
estos materiales no estan disponibles, se debe presentar una fotografia
de los bienes y describir su naturaleza, finalidad y canales de

comercializacion. (Solicitud N° 76609609).
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Por otro lado, respecto de la distintividad de las texturas, en el caso de “la
textura rasgufiada o grabada en la parte metélica de un brocha cosmética”
(Solicitud N° 85426225), la USPTO sefial6 lo siguiente:

La marca no es inherentemente distintiva, porque como se ha descrito,
no parece que el aspecto tactil-sensorial de los productos seria visto
como un indicador de la fuente de las mercancias. (Solicitud N°

85426225)

Asimismo, la USPTO indicé que la descripcion aportada de la marca no era

aceptable, con base en las consideraciones transcritas a continuacion:

La descripcién de la marca que se ha no es aceptable, ya que no es lo
suficientemente especifica con respecto a la naturaleza tacto-sensorial y
no presenta el caracter sensorial de la marca al principio de la

descripcion. (Solicitud N° 85426225).

Para la marca de textura “el distintivo tocar y sentir de una botella pulverizadora
por bombeo de vidrio con una superficie plastificada”, la USPTO (2010)
manifestd que “los consumidores percibirian la botella como un contenedor de
la nitroglicerina y no percibirian el sentir de la botella como una marca.”
(Solicitud N° 85007641).

De igual forma, la USPTO puntualizé, como otro de los criterios de rechazo, la
falta distintividad:

Las caracteristicas de disefio de un producto no pueden ser
inherentemente distintivas. Ademas, el tacto y la sensacion de la botella

se perciben sélo como una caracteristica propia de la botella, y no de los
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productos. La botella se percibe sélo como un contenedor para la
nitroglicerina, y los consumidores no apreciarian el tacto y la sensacion
de la botella como marca. Por otra parte, el tacto resulta muy subjetivo, y
lo que el solicitante considere distintivo puede ser visto simplemente
como una botella de vidrio para los consumidores|...] (Solicitud N°

85007641).

Ahora bien, respecto del aspecto de funcionalidad de la textura en la botella, la

USPTO menciono lo siguiente:

Los consumidores estarian comprando el producto farmacéutico por sus
efectos practicos, y no porque la botella tiene una sensacion de textura
gue sea distintiva. Los consumidores no serian capaces de sentir varias
botellas y decidir cual de ellas deberian seleccionar, y por lo tanto la
botella simplemente seria vista como una parte intrinseca de un
producto y no como una marca para indicar el origen.” (Solicitud N°

85007641).

Por otro lado, en el analisis del tema de la funcionalidad de la marca de textura,
la USPTO consideré que:

La textura botella se encuentra condicionada por las caracteristicas
funcionales de la botella, debido a que es plastificada para evitar que
sea desechada por sus consumidores principales, que son personas que
sufren ataques de angina que produce adormecimiento de las

extremidades. (Solicitud N° 85007641).

En lo que respecta a las marcas inscritas con éxito, pueden mencionarse los
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dos casos de marcas tactiles registradas en la actualidad en el Registro
Principal estadounidense; estas son: “una cubierta de terciopelo en la superficie
de una botella de vino” (USPTO N° de Registro 3155702) y “una envoltura de
textura de cuero alrededor de la superficie media de una botella de vino” (N° de
Registro 3896100).

En el primer caso, existi6 la duda de si el elemento del trade dress se
encontraba mas relacionado con el empaque o, mas bien, con el disefio del

producto; pues segun la Oficina, se podia confundir facilmente.

La USPTO (2005) aclar6 este tema citando la resoluciéon de Wal-Mart Stores,
Inc. Vs. Samara Brothers Inc., en donde la Oficina sostuvo que: “Si el trade
dress se relaciona con el disefio del producto, la marca nunca puede ser

considerada como inherentemente distintiva.” (N° de Registro 3155702) .

Asimismo, la Oficina consider6 que llevaba razén el solicitante en apuntar que,
al tratarse de una marca de textura, “es la sensacion del tacto lo que debe de
ser distintivo y no la inspeccion visual, ni el examen mental seméantico sobre el
significado y la fabricacion de la cubierta de la botella.” (N° de Registro
3155702).

Como representacion grafica se aporté un diagrama con un dibujo de la botella
de vino y lineas punteadas destinadas a mostrar la ubicacion de la marca en la
superficie del producto. Es decir, una representacion del tipo de revestimiento

de la textura de terciopelo en forma visual.

Sin embargo, la Oficina considerdé que esto no era suficiente y ordend a la
compafiia solicitante aportar una muestra fisica de la botella de vino para que

el examinador pudiera sentir la textura debidamente.

La muestra actual de registro comprende una fotografia y es inaceptable
como prueba del uso real de marca, ya que no permite que el

examinador ver y sentir lo que se reivindica como la marca. Por lo tanto,



149

el examinador debera tener un contenedor (muestra) con el fin de sentir

su superficie. (N° de Registro 3155702).

Respecto al tema de la funcionalidad en el tema de los contenedores o
empaques del producto para las marcas de textura, la Oficina determiné lo

siguiente:

Si bien el producto se encuentra empaquetado en una botella de cristal
funcional, la botella de vidrio se encuentra herméticamente encerrada
dentro de una tela aterciopelada, que es completamente no funcional
con respecto a lo que contiene en su interior, o la mayoria de los otros
liquidos de densidad similar y tension superficial. De esta forma, se
comprueba que la integridad del liquido es la misma con o sin la

superficie aterciopelada de la textura. (N° de Registro 3155702).

Por estas razones, la Oficina manifesto que:

A pesar de que otras compafias utilizan bolsas de terciopelo o sacos
para el embalaje de vino o licor, la sensaciébn de una bolsa es muy
diferente de la sensacion de una superficie aterciopelada adherida a una

botella de vino. (N° de Registro 3155702).

En cuanto al caso de “una envoltura de textura de cuero alrededor de la
superficie media de una botella de vino” (USPTO N° de Registro 3896100), es
relevante indicar que el hecho que la USPTO ya hubiese registrado con
anterioridad una marca de textura similar para productos casi idénticos resulté
determinante en el tramite de registro de esta marca, la cual se logré inscribir

con éxito en el afio 2010, en el Registro Principal.
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En conclusién, se puede determinar, que en la actualidad, el sistema
estadounidense ha logrado incorporar con éxito el registro de marcas tactiles,

demostrando la modernidad de su sistema marcario.

En los Estados Unidos, los procesos de registro de marcas tactiles no han sido
sencillos; por la naturaleza sensorial de estas marcas, ha sido necesario
considerar una serie de elementos como, por ejemplo: la necesidad de aportar
muestras fisicas de la textura que se trate, acompafadas de descripciones
escritas lo suficientemente especificas para que se logre determinar, de

manera clara, la marca que desea registrarse.

El registro exitoso de estas marcas evidencia que, en esos casos concretos, si
fue posible demostrar la distintividad inherente de las marcas en cuestion. Lo
anterior deja de lado la linea de pensamiento que mantenia que estas marcas
s6lo podrian llegar a inscribirse en el Registro Principal estadounidense
mediante la figura de la distintividad sobrevenida.

Seccioén Il

Europa

Ahora bien, solamente un pais de la Comunidad Europa ha logrado registrar
con éxito una marca tactil. Esta marca se registr6 en el afio 2003, ante la
Oficina de Patentes y Marcas de Alemania, mediante la denominacién: “la
textura de la palabra UNDERBERG escrita en Braille”, para productos en las
clases 32 y 33 internacional, basicamente, bebidas alcohdlicas y no
alcohdlicas.

A pesar de este exitoso registro, en este caso, la representacién grafica
también fue vislumbrada como un obstaculo para el registro de las marcas

tactiles en Europa.
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En Alemania, la solicitud de marca tactil de la “textura del brazo del asiento de
un vehiculo”, para proteger productos en las Clases 9 y 12 Internacional fue
rechazada por la Oficina de Patentes y Marcas y por los Tribunales de Justicia,
debido a que no satisfacia el requisito de representacion grafica.

Dentro de la legislacion marcaria alemana, este requisito se encuentra regulado
en el articulo ocho, apartado 1) de la Ley Sobre la Proteccion de Marcas y
Otros Signos (Markengesetz), la cual dispone que “se denegara la inscripcién
como marca de los signos que no puedan ser objeto de una representacion

grafica”.

La Oficina de Patentes y Marcas de Alemania rechazoé la solicitud de registro
de la marca tactil en cuestion, por cuanto considerd que el signo tactil no podia
ser representado graficamente y que, ademas, la representacién aportada por
la empresa solicitante (una descripcion y tres imagenes de la marca vista
desde diferentes angulos) no lograba satisfacer los requisitos exigidos para

cumplir con la representacién grafica.

Ante la apelacion presentada por la empresa solicitante, el Tribunal Federal de
Patentes de Alemania establecio que: “tomando en cuenta los criterios del caso
Sieckmann, se podria afirmar que las impresiones tactiles, en general, no
pueden ser representadas graficamente.” (Tribunal Federal de Patentes de
Alemania, 2005, Decision 28W (pat) 228/03) .

Asimismo, en respuesta a la apelacion de la decisiéon transcrita, la Corte
Federal de Justicia de Alemania (2006) rechazé este criterio generalizado, al

establecer que:

Si es posible que una marca de textura pueda cumplir con los requisitos

basicos de representacion grafica expresados en el caso Sieckman.[...]
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En ciertas circunstancias puede ser suficiente representar graficamente
la marca con simbolos claros por medio de imagenes, lineas etc., que

logren parafrasear la marca. (Decision | ZB 73/05).

“De esta manera en ciertos casos se podria lograr que una representacion
grafica indirecta de la marca tactil sea independiente, accesible, inteligible,
duradera y objetiva.” (Corte Federal de Justicia de Alemania, 2006, Decisién |
ZB 73/05 del 5 de octubre).

Sin embargo, en lo referente al caso concreto de la solicitud de la marca de
textura, la Corte consideré que las imagenes aportadas por la solicitante no
representan la marca de forma adecuada y las descripciones aportadas
tampoco resultaban especificas en referencia a lo que conformaba la marca
como tal. (Corte Federal de Justicia de Alemania, 2006, Decision | ZB 73/05 del
5 de octubre).

Asimismo, en la Comunidad Europea también se intentd registrar la misma
textura como marca comunitaria ante la OAMI, para proteger productos en la
Clase Internacional 12 (Solicitud No. 2541621).

Sin embargo, esta solicitud tampoco fue aceptada por la Oficina mencionado,
con base en la imposibilidad de representacion grafica establecida en el
articulo 7(1) a) del Reglamento de Marcas Comunitarias N°. 207/2009, el cual
establece que “se denegara el registro de los signos que no sean conformes

con el articulo 4”.

Anteriormente, en el afio 2001, se habia intentado registrar “el sentir aspero
del papel de lija”, para proteger cervezas y otras bebidas (Solicitud N°
301607192); sin embargo, la Oficina también deneg6 esta solicitud.

Es viable establecer que, en el caso de marcas tactiles en Europa, al igual que
el resto de las marcas no tradicionales, la dificultad de su registro se relaciona
con el requisito de representacion gréfica.
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Sin embargo, para el caso concreto de las marcas tactiles, resulta importante
rescatar la interpretacion que realiz6 la Corte Federal de Justicia Alemana en
cuanto al requisito de representacion grafica; pues la autoridad judicial se
aparto de la linea estricta de pensamiento que venian siguiendo la mayoria de

los Tribunales de la Comunidad Europea.

Conclusiones de Derecho Comparado

Después de este estudio de derecho comparado se han podido identificar las

siguientes conclusiones:

En primer lugar, resulta evidente que el tema de las marcas no tradicionales es
bastante innovador en todas las legislaciones, incluyendo el caso de los paises
desarrollados, los cuales, por lo general, cuentan con un sistema mas

avanzado de propiedad intelectual.

En virtud de la novedad del tema, el tratamiento de la materia por parte de las
distintas legislaciones no ha sido uniforme e, incluso, en muchos casos, dentro

de las mismas legislaciones existen disparidades.

Asimismo, se evidencia coOmo algunas legislaciones se perfilan como mas
abiertas y flexibles que otras, respecto a la interpretaciébn de su normativa,
como lo es, por ejemplo, el caso de los como Estados Unidos. Lo anterior se
debe, principalmente, a la introduccion de ciertas reformas de fondo efectuadas
por la entrada en vigencia de la ley de marcas norteamericana en 1946,
mediante el Lanham Act; esto implico la implementacion de ideas mas liberales
y la modernizacion de la totalidad del sistema marcario. Gracias a esta reforma,
resultd posible incluir una definicion amplia de marca, la cual abarca todo tipo

de signos, siempre y cuando estos cumplan con la funcién de la marca.

Ademas, el Lanham Act cuenta con figuras juridicas que juegan un papel clave
en el registro de este tipo de marcas, tal y como es el caso de la distintividad
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sobrevenida. Esta figura representa una via legitima para adquirir el estatus de
marca, sin necesidad del cumplimiento de los requisitos de la distintividad
inherente. Lo anterior se evidencia con los datos de registro de marcas de la
USPTO, que demuestran que la mayoria de las marcas no tradicionales
inscritas se han registrado por medio de esta via.

Asimismo, los Estados Unidos, al ser un pais que se rige por los principios del
Common Law, ha logrado incorporar, via jurisprudencial, otras figuras juridicas
en su sistema marcario, como, por ejemplo, el concepto de “trade dress” y la

doctrina de la funcionalidad.

De esta forma, a pesar que una marca no se logre inscribir en el Registro
Principal estadounidense, se podria asegurar que, para el solicitante, siempre
gueda la posibilidad de que su marca quede bajo el sistema Suplementario, no
con los mismos derechos que obtendria con el otro registro, pero con la
esperanza que su marca logre adquirir los requisitos con el paso del tiempo y

con el uso en el comercio.

Contrario a la flexibilidad del sistema marcario estadounidense, la Comunidad
Europea se ha caracterizado por poseer una legislacion sumamente rigida, en
virtud de la interpretacién estricta que los organismos competentes han
realizado respecto al requisito de representacion grafica, establecido en la
Directiva 89/104/CEE y en el Reglamento del Consejo (CE) No. 40-94.

Vale la pena apuntar que no es propiamente este requisito el que ha
entorpecido el registro de las marcas olfativas, gustativas y tactiles, sino mas
bien la forma en que este ha sido interpretado por las oficinas marcarias y los
distintos estrados judiciales competentes.

A pesar de que existen los medios para representar graficamente estas marcas
de una manera objetiva, la Comunidad Europa no ha considerado estos medios
como los adecuados y, por estas razones, las solicitudes que han tenido

existido en el sistema comunitario europeo son casi nulas.
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De igual forma, en la Comunidad Europea, ademas de la interpretacién rigida
otorgada al requisito de la representacion grafica, se han dictado sentencias

contradictorias sobre el tratamiento de este requerimiento.

El ejemplo més evidente de lo expuesto son las incongruencias dictadas por el
TJCE en los casos Shield Mark y Sieckmann; puesto que, el Tribunal, con base
en los mismos criterios, rechaza la féormula quimica como medio de
representacion para el caso de marcas olfativas grafica, pero acepta como
medio de representacion gréfica en el caso de las marcas sonoras la notacién

musical.

Estas incongruencias también se dan en asuntos propios de marcas no
tradicionales del mismo tipo; por ejemplo, en el caso de la solicitud del “olor a
frambuesa”, el Tribunal de Apelacion del OAMI acept6 la representacion gréafica
mediante una descripcion escrita, a pesar de que este medio habia sido
rechazado de forma previa por otro 6rgano decisor.

En referencia al caso Sieckmann, debe rescatarse que los criterios
establecidos en esta decision son considerados, en la actualidad, como punto
de referencia en el tema de la representacion gréfica, tanto a nivel comunitario,
como a nivel de cada pais europeo; por ende, esta resolucion representa un

precedente importante en cuanto a la manera de abordar este tema particular.

Ha sido posible constatar que incluso paises como Benelux, Gran Bretafia y
Alemania -los cuales se han apartado de la estricta linea de interpretacion del
requisito de representacion grafica- utilizan los criterios del caso Sieckmann

para garantizar la certeza y precision de los medios propuestos.

Es viable contrastar el tratamiento del requisito de la representacion grafica
europea con el caso particular de Ecuador, ya que, en este pais, el elemento
mencionado no representa un obstaculo para el registro de las marcas no

tradicionales no visibles.
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Lo anterior se debe, principalmente, a la interpretacion amplia que ha realizado
Ecuador en referencia a este requisito expecifico. En este pais, se establece
gue lo necesario es una representacion objetiva mediante la cual se logre
plasmar la marca que se desea registrar y no una representacion grafica literal,

como lo ha interpretado la Comunidad Europea.

Asimismo, es importante resaltar que parte del éxito del registro de la primera
marca tactil en Ecuador se debe a la cooperacion generada entre los 6rganos
ecuatorianos competentes en materia de marcas (la IEPI) y los abogados de la
empresa solicitante de la marca. Al haber trabajado de manera conjunta, fue
posible la apertura de un espacio valioso para dialogar y plantear las
posibilidades de registro de la marca; adicionalmente, se encontrd una solucién

viable al problema que suponia la representacion.

El caso de Ecuador evidencia como las oficinas de marcas han tenido que ir
adaptando sus sistemas marcarios al desarrollo de las nuevas tendencias en
materia de marcas no tradicionales, demostrando que los paises en vias de

desarrollo tienen la capacidad de afrontar estos nuevos retos.

Para el caso de las marcas tactiles, se ha determinado que la impresién de la
textura es, en si misma la marca, lo cual facilita su representacion y, por lo
tanto, permite el cumplimiento de los requisitos de precision, claridad,
objetividad, e inteligibilidad.

Por otro lado, en los Estados Unidos Unicamente se ha establecido que debe
aportarse una representacion de la marca. En el caso de las marcas
tradicionales, la representacion solicitada consiste en un dibujo de la marca vy,
en el caso de las marcas no tradicionales, se solicita una descripcion detallada

de la marca.

De forma adicional a la descripcion mencionada, la Oficina (USPTO) ha optado
por solicitar un espécimen de la marca, mediante el cual se pueda percibir el
uso de la marca en conexion con el producto. Este espécimen o muestra sirve

para que el examinador pueda realizar el estudio de fondo de la marca de una
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manera mas completa; dado que puede percibirla por medio del sentido que se
trate y, ademas, la muestra implica que la marca pueda ser estudiada por
terceros, de acuerdo con el principio de publicidad registral.

El requisito de solicitar una muestra como complemento a la representacion de
la marca constituye un avance importante en el tema de marcas no
tradicionales; pues se esta tomando en consideracién la naturaleza del signo y

el sentido que se trate.

Sin embargo, el hecho de que se hayan concedido registros de marcas no
tradicionales aportando Unicamente una descripcidn escrita como medio de
representacion de la marca es criticable, dado que ésta resulta imprecisa, vaga
y deja de lado la caracteristica fundamental que se pretende alcanzar en el
tema de las representacion de las marcas, que constituye la objetividad. Esta
falta de objetividad en los medios de representacion puede acarrear problemas
para el solicitante en la etapa de la defensa del derecho marcario concedido

ante terceros.

En otra orden de ideas, el hecho de que el sistema marcario norteamericano y
aquel de la Comunidad Europea le otorguen un tratamiento distinto a las
marcas no tradicionales en cuanto al analisis de distintividad es igualmente

cuestionable.

En estas legislaciones, se ha mantenido la costumbre de rechazar de primera
mano el registro de estas marcas, bajo el argumento de que, por su naturaleza
no tradicional, no poseen distintividad inherente y los consumidores no van a

percibir estos signos como una marca.

A pesar de que existen discrepancias en cuanto al tratamiento de estos signos,
se ha mantenido un criterio uniforme por parte de los 6rganos competentes al
considerar que los sabores, los olores y las texturas si pueden llegar a cumplir

las funciones de una marca.
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Por lo tanto, al considerar que los elementos enlistados si tienen la capacidad
de funcionar como marcas, resulta necesario analizar cada caso en concreto,
de manera que se logre determinar si cuentan con los demas aspectos y
requisitos necesarios para ser registrados como una marca y, de esta forma,
cumplir la funcién de distinguir ciertos bienes y servicios de otros, asi como

identificar el origen de estos.

A su vez, el desarrollo de la teoria de la funcionalidad en la doctrina
estadounidense ha sido fundamental , ya que se ha utilizado como medio
idéneo para evitar que se utilice de forma inapropiada la figura de la “marca”
con el fin adquirir derechos que otorguen una ventaja comparativa respecto de
los otros productores o competidores.

En otras palabras, ha resultado comun en los Estados Unidos que se presenten
casos en los cuales las marcas no tradicionales podrian llegar a confundirse
facilmente con las caracteristicas funcionales de los productos que se desean
proteger. Lo anterior evidencia el interés de algunas empresas o solicitantes de
marcas de sacar una ventaja ilegitima de esta situacion, recurriendo a este

artificio.

Como ejemplo de lo expuesto puede citarse el caso de la compafiia Organon,
la cual pretendido registrar el sabor a naranja para un medicamento
antidepresivo y, mas bien, fue posible comprobar que este sabor era funcional
debido a que le proporcionaba una ventaja utilitaria a la empresa, al hacer que

el medicamento fuera mas efectivo.
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Titulo IV

Marcas No Tradicionales No Visibles en Costa Rica

Capitulo 1

Marcas Sonoras en Costa Rica

Las marcas sonoras constituyen las marcas no tradicionales no visibles con

mayor aceptacion dentro de las legislaciones marcarias en el mundo.

Estas marcas han tenido gran auge; pues se ha considerado que los sonidos
tienen una capacidad intrinseca para distinguir bienes y servicios. Esto se
sostiene, porque se ha demostrado que el sonido es directamente emocional

y, como tal, resulta condicionante de las acciones humanas.

Ademas, algunas investigaciones han demostrado que los sonidos son
considerablemente memorables, puesto que la memoria humana puede retener
un innumerables melodias, canciones, tonos y combinaciones de estas. De
esta forma, se tiene una alta posibilidad de adquirir la distintividad sobrevenida
y, por ende, resulta viable que esta sea registrada.

En el afio 2003, Costa Rica entr6 a formar parte del grupo de legislaciones que
protegen las marcas sonoras, cuando se solicité y registré la primera marca
sonora en el Registro de Propiedad Industrial. Esta constituye la primera y
Gnica marca no tradicional no visible incorporada al sistema marcario

costarricense.
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Actualmente, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas
once marcas sonoras Yy, desde el 2003, se han solicitado un total de catorce

solicitudes.

Las marcas registradas son las enlistadas a continuacion:
« Sonido Aguila Imperial
« Sonido Aguila Imperial- Sefial de Propaganda
* Sonido Intru Intel
* Sonido Intru Intel 2
» Sonido El Gallo Mas Gallo- “Sélo Bueno”
* Sonido Intru Intel- (Version Nueva)
* Sonido Kolbi
* Sonido Casa Blanca- “Urria Urria”
* Sonido Arcor
e Sonido Tuyo Movil

La inscripcion de marcas sonoras en Costa Rica se presenté a partir de la
solicitud interpuesta por la compafiia Distribuidora La Florida S.A. Mediante
esta solicitud, la empresa pretendia inscribir el sonido que emite un aguila, en
especifico, un particular chillido, con el objetivo de resguardar productos en la

Clase Internacional 32 (cervezas).

En primera instancia, esta solicitud fue denegada, con base en las siguientes

objeciones:

La marca solicitada como “sonora” no tiene aptitud distintiva para ser
registrada como tal en nuestro pais, en vista de que nuestra legislacion
en materia de propiedad industrial aun no contempla la inscripcion de
esta clase de distintivos marcarios: de manera tal que esta oficina no
puede en estos momentos registrarlos ya que no hay asidero legal para
poder realizar el tramite respectivo. (Registro de Propiedad Industrial,

2004, Expediente N° 2003-007351).
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Ante la denegatoria transcrita, la empresa solicitante presentd un escrito
mediante el cual se indicaba claramente la legislacion aplicable que fungia
como respaldo de la inscripcion de la marca, asi como otras razones por las

cuales el signo sonoro debia registrarse.

En primer lugar, la solicitante sefial6 que, a su criterio, “el signo era
suficientemente distintivo y tenia fundamento legal suficiente en la normativa
costarricense para ser admitido como marca.” (Distribuidora La Florida S.A.,
2004, Expediente N° 2003-007351).

Al respecto de los sonidos como marcas, la compafiia Distribuidora La Florida
S.A. (2004) argumenté que:

Internacionalmente existe unanimidad de criterio para admitir el
reconocimiento del signo distintivo sonoro como signo capaz de
distinguir productos y servicios, ademas de que cumple con todas las
funciones y finalidades establecidas para cualquier otro signo [...] Los
costarricense asocian inconscientemente el sonido del aguila con la

cerveza imperial. (Expediente N° 2003-007351).

Como evidencia de esto, la empresa aporté escritos de la OMPI que fungian
como respaldo a su argumento y presentd ejemplos de marcas sonoras

exitosas en los Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, el solicitante también establecié que la inscripcion de una marca
sonora depende del enfoque y definicién de marca, asi como del procedimiento
de registro que cada legislacién aplique.

En referencia a la legislacion que regula la materia y como fundamento a su

peticion de registro, la solicitante indicé que las marcas sonoras habian sido
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tratadas y reconocidas en los principales tratados y convenciones

internacionales sobre el tema.

La compafia solicitante subrayé la importancia del Convenio de Paris, en el
tema de la regulacion de la Propiedad Industrial, e hizo énfasis en el articulo 6
(1). Este numeral dispone que las condiciones de depdsito y registro de las
marcas de fabrica y comercio seran determinadas por la legislacion de cada
pais, lo cual, a su criterio, implica que cada Estado debe fijar las formalidades y

requisitos de fondo necesario para conseguir el registro de una marca.

La empresa asoci6 el articulo anterior con el la primera disposiciéon de ese
mismo cuerpo normativo; pues este Ultimo numeral no brinda una definicién
especifica de marca, sino que sélo se limita a establecer que la propiedad

industrial debe entenderse en el sentido mas amplio posible.

En virtud de lo anterior, la solicitante consider6 que “esto denota la amplitud de
la definicion de marca al dejar abierto a la interpretacion de la legislaciéon
interna de cada pais lo que puede o no constituir una marca.” (Distribuidora La
Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Asimismo, el representante legal de Distribuidora La Florida S.A. (2004)

menciono que:

El articulo 15 del ADPIC, que define lo que es una marca, es de gran
importancia al incluir la palabra “podran”, ya que denota caracter
facultativo y puede ser interpretado como un tanto permisivo sugiriendo
gue los paises miembros podran a su entera discrecion permitir o no el
registro de signos no perceptibles visualmente. (Distribuidora La Florida

S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).
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Al respecto, la empresa sefalé como ejemplo la legislacion Comunitaria
Europea, en donde, a su criterio, la definicibn de marca es presentada como
amplia, a pesar de que limita la posibilidad de registro a las marcas que no
sean susceptibles de ser representadas graficamente.

Adicionalmente, en el escrito, la solicitante sefiala la importancia de mencionar
el Tratado sobre marcas de fabrica y comercio de Montevideo; pues este regula
la materia en varios paises suramericanos. A su criterio, el Tratado presenta un
concepto amplio y flexible de marca, por lo que considera que las marcas
sonoras se encuentran contempladas en la misma. (Distribuidora La Florida
S.A., 2004, Expediente 2003-007351).

La solicitante también consider6 importante mencionar el ya derogado
Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial por
haber servido como base para el desarrollo de las legislaciones internas de los
paises centroamericanos. Sefialdé que “en este Convenio se permitia el registro
de las marcas sonoras ya que dejaba abierta la posibilidad de registrar marcas
gue podian ser percibidas por otro medio que no fuera el gréafico.” (Distribuidora
La Florida S.A., 2004, Expediente N° 2003-007351).

Concluyé la primera parte del escrito argumentando que: “si bien no existia un
tratamiento uniforme de la materia, es indiscutible que se admita el sonido
como signo distintivo capaz de distinguir bienes y servicios.” (Distribuidora La
Florida, 2003, Expediente N° 2003-007351)

A su vez, la compafia Distribuidora La Florida S.A. (2004) estableci6 que:

En la legislaciéon costarricense existe igualmente asidero legal para la
inscripcidon de marcas sonoras, ya que el articulo 2 de la Ley de Marcas
y Otros Signos distintivos establece una definicion amplia de lo que se
considera una marca [...] El articulo 3 al incluir el término “cualquier otro

distintivo” incluye de manera implicita la marca sonora.
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La empresa también fundament6 su tesis con el articulo 28 parrafo 2) de la
Constitucion Politica, donde se establece el principio de legalidad; deduce que,
al no estar expresamente prohibido el registro de marcas sonoras, este es, por

lo tanto, juridicamente valido.

Ademas, en la apelacion del rechazo de su marca, la solicitante apunté que en
fecha anterior a la denegatoria el registro de la propiedad industrial habia
emitido una certificacion mediante la cual se establecia que la solicitud de
inscripcion de marca sonora “sonido de aguila” habia aprobado los requisitos
de admisibilidad contemplados en los articulos 10, 13 y 14 de la Ley de
Marcas.

Al respecto de la admision de esta primera marca sonora en el Registro de la
Propiedad Industrial de Costa Rica, el actual subdirector de este 6rgano, el Lic.
Cristian Mena Chinchilla sefialé que:

Si se debia aceptar esta marca con base en esta interpretacion amplia
de la definicibn de marcas establecida en la ley, porque finalmente un
sonido es un signo que puede constituir una marca, lo que sucedia era
gue en ese momento la ley no lo contemplaba expresamente.

Este caso abrié las puertas para que previo a la reforma del 2008 el
Registro estableciera de antemano la inscripcion de este tipo de marcas.

(comunicacion personal 16 de enero de 2013),

Estos argumentos llevaron a que el Registro aceptara la solicitud de la marca
sonora “sonido de aguila” y, por ende, procediera a emitir el edicto
correspondiente.
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Ante la publicaciéon del edicto, la marca sonora del sonido del aguila no tuvo
oposicion alguna por parte de terceros y, por lo tanto, esta fue finalmente
registrada el dia 8 de setiembre de 2004. (Expediente 2003-7351).

En cuanto al requisito de publicacion para las marcas sonoras, en el articulo 15
de la Ley 7978, vigente en ese momento, se contemplan los requisitos de
publicacion del edicto. Entre los requerimientos del edicto, el inciso e) establece
gue este debe de exponer “la marca tal y como se haya solicitado”; para estos
efectos, en el caso bajo estudio, el Registro dispuso la necesidad de indicar en

el edicto que la marca solicitada era “Marca Sonora (Sonido de Aguila)”.

Para el cumplimiento del principio de publicidad en estos casos, el Registro
determind conveniente solicitar que se aporte alguna especie de soporte
auditivo digital de la marca que se pretenda registrar, de manera que en el
edicto se asegure la posibilidad de acceder a este a aquellos terceros
interesados. En el caso concreto del sonido de aguila, la compafia present6 un

disco compacto.

En referencia a las marcas sonoras, Mena Chinchilla (2013) sefala que:

En el caso de las marcas sonoras, lo importante en el edicto es que se
haga la advertencia de que se trata de una marca sonora, y que se
encuentra a disposicion del publico en las Oficinas del Registro el
recurso auditivo. Ademas agrega que la finalidad de este requisito es
gue el consumidor medio tenga acceso a la marca. (Comunicacion

personal 16 de enero de 2013).

Por otro lado, Mena comentd que, a nivel interno del Registro, se valoré la
opcion de solicitar el pentagrama, como medio de representacion; sin embargo,

por cuestiones practicas, de utilidad y pensando en el consumidor medio, no se



166

consider6 necesario requerirlo. El considera que el pentagrama no es
inteligible, ni accesible al publico; lo verdaderamente importante es que se
pueda escuchar el sonido que se quiere proteger. (Comunicacion personal 16
de enero de 2013).

Esta practica de solicitar el pentagrama se da en paises cuya legislacion
establece la necesidad de que la marca sea susceptible de ser representada
graficamente, como, por ejemplo, en la Comunidad Europa.

En este sentido, la Decision C-283/01 del Tribunal de Justicia de la Union
Europea, conocido como el caso Shield Mark, considerd, en primer lugar, que
el articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE debe interpretarse bajo el entendido de
gue los sonidos pueden constituir marcas, siempre y cuando sean susceptibles

de ser representados graficamente.

En segundo lugar, esta sentencia estableci6 que el medio idéneo para
representar graficamente una marca sonora es el pentagrama. El Tribunal
consider6 que el pentagrama cumple los requisitos derivados de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, segun la cual dicha representacién debe
ser clara, precisa, completa en si misma, accesible, inteligible, duradera y
objetiva. (Tribunal de Justicia de la Unién Europea, 2001, Decision C-283/01).

En este punto, resulta importante mencionar que no se estableci6 como
requisito aportar una descripcion escrita de la marca sonora, tal y como se ha
dispuesto en otras legislaciones; por ejemplo, la legislacion estadounidense no
admite marcas que no incluyan descripciones escritas, las cuales deben ser

claras.

Asimismo, respecto de este proceso, el vocero del Registro de Propiedad
Industrial terminé por comentar que el Registro si se encontraba preparado
para todo lo que venia después de aceptar la solicitud de marca sonora porque

la inscripcion de este tipo de marcas no conllevaba mayor complicacion.
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“La solicitud es igual que para cualquier otra marca, la Unica diferencia es que
hay que adjuntarle un soporte con el sonido y en el edicto se hace la
advertencia que es una marca sonora.” (Mena, comunicacion personal 6 de
enero de 2013).

En el 2003, posterior a la solicitud del sonido aguila Imperial, se presentaron
otras peticiones para el registro de marcas sonoras; entre estas, se presentd
otra solicitud de marca sonora del sonido de aguila por la misma empresa, pero
bajo la categoria de sefal de propaganda. Esta ultimo fue inscrita sin ningun
obstaculo en el Registro en setiembre de ese mismo afo. (Expediente N° 2005-
2175).

Otra de las marcas solicitas ese mismo afio, fue la de la empresa Intel,
compafiia que solicito registrar como marca uno de sus sonidos caracteristicos,
con el objetivo de proteger productos de la Clase Internacional 9, a saber:
aparatos e instrumentos cientificos, nauticos, geodésicos, fotograficos,
cinematograficos, Opticos, de pesar, de medida, de sefializacién, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos e instrumentos
para la conduccion, distribucién, transformacion, acumulacién, regulacion o
control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccién
del sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos;
distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la

informacion y ordenadores; extintores

Respecto a esta solicitud, es indispensable resaltar que la empresa solicitante
no aporté una descripcion escrita como si se hizo en la solicitud del sonido del
aguila. En este caso, la compafiia aportd el pentagrama de la notacién musical,
el cual, como se sefial6 anteriormente, no es requisito esencial para la

inscripcidon de la marca. (Expediente N° 2005-7650).

El pentagrama debe ser considerado como un elemento adicional a la solicitud,
pues no ha sido establecido por el Registro como un requisito obligatorio. Si
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bien este no es requisito esencial, resulta acertivo por parte del solicitante

aportarlo, debido a que representa, de manera objetiva, a la marca solicitada. .

No obstante, en este caso se cometio el error que el pentagrama aportado fue
incorporado en el sistema de base de datos del Registro de la Propiedad
Industrial en el espacio destinado para introducir la Clasificacion de Viena, la
cual es especifica para marcas figurativas y no se relaciona con la naturaleza
de estas marcas, lo que podria generar confusidon en los usuarios en cuanto a

lo que se pretende proteger.

Estos errores se generan a raiz del desconocimiento generalizado que se tiene
sobre el tema; sin embargo, el principal responsable de estos desaciertos es el
Registro de la Propiedad Industrial, el cual debié haber prevenido a la parte
solicitante del error para poder comprender de manera correcta la marca que

se solicitaba.

En el afio 2006, se inscribid la primera marca sonora representada mediante la
figura de una onomatopeya: jUrria, Urria! La empresa Land Buisiness S.A.
(Almacenes Casa Blanca) solicitd la inscripcion de dicha marca para proteger
los servicios de autorizaciones y aprobaciones en otorgamiento de créditos en
la venta de productos de linea blanca en Clase Internacional 36. (Expediente
N° 2006-11457).

Tal y como se ha mencionado anteriormente, para los casos de marcas
sonoras, la figura de la onomatopeya ha sido aceptada en muchas
legislaciones como un medio valido para representar los sonidos, puesto que

describe de manera entendible la marca.

Sin embargo, lo que resulta interesante apuntar, es que para el caso de Costa
Rica, la Oficina de marcas no tiene un criterio unificado sobre cuales son los

medios de representacion obligatorios para los sonidos.
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En un principio, el Registro de Propiedad Industrial manifesté que el medio
requerido iba a ser el audio en soporte digital; sin embargo, por lo visto se han
aceptado de forma indiscriminada otros tipos de representaciones.

En el 2010, se presentd una solicitud de marca sonora por parte de la empresa
El gallo més gallo de Alajuela Sociedad Andnima, para proteger una sefial de
propaganda en la categoria 50 de la Clasificacion Internacional de Niza.
(Expediente N° 2010-010251).

En su requerimiento, la compaiiia solicitante identific6 su marca por medio de
las palabras: “Sélo Bueno”. Sin embargo, este intento de descripcion no
concuerda con el sonido aportado por la empresa; pues la marca sonora
presentada constituye un silbido de esta frase con una entonacion especifica

no determinada en su solicitud.

Asimismo, en la publicacién, la marca se representd por medio de estas
palabras, pero, en primer lugar, no se advierte que la marca es sonora y, en
segundo lugar, se da una idea errénea de lo que es la marca, al no especificar

gue el sonido es un silbido.

Si bien el error fue cometido por la empresa solicitante, debemos reiterar que el
Registro de la Propiedad Industrial debié haberla prevenido, para evitar que se

generara un edicto confuso para el publico.

Tal y como se mencion0 anteriormente, tres de las solicitudes de inscripcion de
marcas sonoras presentadas ante el Registro, nunca fueron registradas. Dos
de estos requerimientos fueron presentados por el periodista deportivo
costarricense Cristian Mora para proteger servicios de esparcimiento,
actividades deportivas y culturales en clase 41 internacional; en estas
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ocasiones, las marcas sonoras solicitadas eran las frases “vamos al futbol”
(Expediente N° 2006-11374), y “no va mas” (Expediente N° 2006-11375),
ambas entonadas y pronunciadas, a criterio del solicitante, de modo distintivo.

Asimismo, el periodista aporté una cinta para cada marca y fundamenté el
registro de dichas marcas basandose, principalmente, en los articulos 3y 9 de
la Ley de Marcas y en el Convenio de Paris. Sin embargo, su argumento mas
fuerte verso sobre la distintividad respecto de la reconocida frase, la cual era

utilizada al inicio de los encuentros deportivos nacionales.

El Registro de Propiedad Industrial (2006) considerd que esto no era suficiente
y comunicé el rechazo de dichos signos solicitados, con base en lo siguiente:

El signo sonoro solicitado en relacion con los servicios que se pretenden
proteger resulta comun, caracteristico y muy propio de los encuentros
deportivos, por lo que se refleja a toda luz la falta de distintividad del

signo propuesto. (Expediente 2006-11374).

Adicionalmente, estos rechazos se basaron en el articulo 7 inciso g) de la Ley
de Marcas, el cual establece cuales son las marcas inadmisibles por razones
intrinsecas e indica que las marcas no poseen una carga distintiva importante
para que se puedan considerar como marcas sonoras, de ser registradas,

implicarian una lesién a los intereses de los demas comerciantes.

Finalmente, ambos casos fueron archivados por la falta de capacidad procesal
del mandatario.

En cuanto al examen de fondo realizado por el Registro de Propiedad Industrial
y al cual son sometidas las marcas sonoras y , el experto Mena Chinchilla
(2013) seiala que:
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El pardmetro que se utiliza para el analisis de una marca sonora es el
mismo que el que se utiliza para una marca tradicional, es decir la
distintividad se analiza en funcién al producto o servicio que se pretende
proteger. El registrador cuando escucha la marca debe determinar si
esta es distintiva tomando en cuenta los productos o servicios.

(Comunicacién personal, 16 de enero del 2013).

Si bien en un principio las marcas sonoras fueron registradas gracias a la
interpretacion amplia otorgada al articulo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos, para el afio 2008, la Ley 8632 reformé esta disposicion incluyendo

expresamente las marcas sonoras en la definicién.

Después de la reforma mencionada, el articulo en cuestibn se encuetra

redactado en los siguientes términos:

Articulo 3-

Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en
especial, a cualquier signo o combinacién de signos capaz de distinguir los
bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -
incluidos los nombres de personas-, las letras, los numeros, los elementos
figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos,
los estampados, las vifietas, las orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y

disposiciones de colores, asi como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en

la forma, la presentacion o el acondicionamiento de los productos, sus envases
0 envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte c) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008)
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Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geograficas
contenidas en esta ley, las marcas podran referirse a nombres geograficos,
nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su
empleo no sea susceptible de crear confusién respecto del origen, la
procedencia y las cualidades o caracteristicas de los productos o servicios para
los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en
ningun caso sera obstaculo para registrarla.

(El subrayado no es del original)

En las actas de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, en las
cuales consta la discusion del proyecto de reforma a esta ley, se puede
apreciar que el espiritu de esta regulacién es que Costa Rica tenga un sistema
normativo moderno, el cual concuerde con los avances tecnoldgicos y que sea

acorde con las tendencias internacionales en esta materia.

Asimismo, debe mencionarse que la incursién de Costa Rica en la firma y
negociacion de diversos tratados internacionales ha permitido la discusion de
estas nuevas figuras e, incluso, la necesidad de adopciébn de estas ante
nuevas aperturas comerciales, como sucedid, por ejemplo, con el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana,
conocido como CAFTA-DR por su siglas en ingles. (Acta de la sesién ordinaria
namero 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de agosto de
2006).

En este caso, la Viceministra de Comercio, Amparo Pacheco (2006),

comparecié en las sesiones mencionadas, para manifestar lo siguiente:
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En el caso de la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, también son
puntuales, las modificaciones a la legislacion que se esta impulsando; la
primera, se refiere a modificar las disposiciones de la materia, como
objeto de proteccién, con el fin de incluir la posibilidad de reconocer y
proteger marcas sonoras, esto en atencién con lo que es los avances
tecnoldgicos en esta materia. (Acta de la sesion ordinaria nimero 24 de

la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 22 de agosto de 2006).

“La inclusion expresa de las marcas sonoras tan sélo era una forma para que
no existiera duda sobre la posibilidad de registro de las marcas.” (Rodriguez,
Acta de la sesion ordinaria numero 24 de la Asamblea Legislativa de Costa
Rica, 22 de agosto de 2006).

Por su parte, el doctor Carlos Manuel Rodriguez, experto en la materia y
miembro del Tribunal Registral Administrativo, expresé lo transcrito a

continuacion:

A su juicio el articulo tres de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
en la forma en que estaba redactado era bastante amplio y que se
trataba de un numerus apertus, pues al referirse a la lista de signos que
pueden ser considerados una marca se hacia de manera ejemplificativa
[...] Deberia pensarse en incluir también las marcas olfativas si de por si
ya se esté debatiendo el tema de las marcas sonoras. (Acta de la sesion
ordinaria numero 24 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica del 22 de

agosto de 2006).

Como complemento de lo anterior, resulta importante destacar que el dia
miércoles 30 de agosto de 2006, en la sesidn ordinaria numero 27, la diputada

Andrea Morales present6 una mocion para incluir las marcas olfativas, mas
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hizo una aclaracién para indicar que, de acuerdo con los expertos, la
interpretacion del articulo, tal y como se encontraba redactado de forma previa
a la reforma, ya era bastante amplio para incluir no sélo las marcas sonoras,

sino también olfativas.

Esta disputada manifesto lo siguiente: “Que el efecto que quiere causar es que
de manera expresa se empiece a entender la posibilidad de legislar en virtud
de tener marcas olfativas.” (Morales, 2006, Acta de la sesién ordinaria nimero

27 de la Asamblea Legislativa de Costa Rica)

Sin embargo, la idea de inclusion de las marcas olfativas dentro de la redaccién
propuesta para este numeral fue desplazada por otra mocién, que no
contemplaba esta clase de marcas, pues varios diputados externaron

cuestionamientos sobre las eventuales implicaciones de su implementacion

En una mocién presentada por la diputada Evita Arguedas Maklouf se incluia
como requisito constitutivo de una marca que el signo fuera susceptible de ser
representado graficamente. Para sustentar este elemento se hizo referencia a
legislacion de la Comunidad Europea, que establece la necesidad de
representacion gréfica; no obstante, finalmente este requisito fue eliminado por
considerarse que, al incluirlo, se podria extralimitar lo que el CAFTA-DR

contemplaba.

Mediante el andlisis de estas actas, se evidencia que la intencién de los
legisladores consistia en no dejar duda alguna de la posibilidad de registro de
las marcas sonoras, a pesar de que esta posibilidad ya estaba implicita en el

texto del articulo previo a su reforma.

Asimismo, se extrae que la finalidad era conseguir que la legislacion
costarricense fuera flexible y, acorde con la politica de apertura de mercado
gue se pretendia implementar con el CAFTA-DR, se pretendia dejar de lado

requisitos que podrian llegar a entorpecer el registro de un bien comercial.
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De este modo, se comprueba que Costa Rica ha incursionado en el tema de
las marcas sonoras como un pais abierto a las nuevas tendencias; sin
embargo, estos esfuerzos se limitaron a una reforma que buscé incluir a las
marcas sonoras como un tipo de marca mas, a pesar de que esta medida no
era necesaria en el tanto la redacciéon del articulo ya las incluia de manera

implicita.

Lo que realmente se necesitaba, mas no se llevd a cabo con la modificacion
era dictar, de forma clara, las regulaciones respecto al tratamiento de las

marcas no tradicionales.

Hasta el momento, no existe el acompafiamiento necesario por parte de un
organo de vital importancia, como lo es el Registro de la Propiedad Industrial,
en esta situacién. Para tratar estos temas se requiere de una labor
multidisciplinaria activa por parte de las diversas instancias involucradas, de
manera que estas nuevas modalidades de marcas sean reguladas y puestas

en practica con éxito en nuestro pais.

En virtud de esta misma falta de lineamientos del Registro, se han dado
incongruencias y errores en el proceso de registro de estas marcas.
Lamentablemente, a esto se le suma el desconocimiento generalizado que
impera respecto a este tema especifico de la propiedad intelectual, lo cual

complica el panorama aun mas.

A pesar de lo anterior, si debe rescatarse que Costa Rica incursioné de forma
novedosa en el registro de las marcas no tradicionales mediante la proteccion
expresa de las marcas sonoras en la legislacién marcaria y su efectivo registro

en el Registro de la Propiedad Industrial.

En Costa Rica, un total de 78% de las marcas sonoras solicitadas se han
registrado con éxito, lo cual representa una tasa de efectividad igual a la de la
Comunidad Europa y mayor que la de los Estados Unidos, la cual es de un
48%.
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Asimismo, es importante destacar que aun siendo un pais subdesarrollado,
Costa Rica ha mostrado particular interés en la discusion de estos temas, lo
gue ha llamado poderosamente la atencibn de empresas, tanto
transnacionales, como nacionales, las cuales buscan inscribir sus activos
inmateriales en nuestro pais, pues se han dado cuenta del valor que estos

bienes representan en el mercado.
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Capitulo I

Viabilidad, Efectos Juridicos, Utilidad y Tratamiento Adecuado
de la Proteccion de las Marcas Olfativas, Tactiles y Gustativas

en el Sistema Marcario Costarricense

Seccion |

Viabilidad Normativa

Para poder determinar la viabilidad de la proteccibn de las marcas no
tradicionales no visibles en el ordenamiento juridico costarricense, en
especifico: las marcas olfativas, gustativas y tactiles,, deben analizarse los
instrumentos legales vigentes en el pais que regulan la materia. Estos

instrumentos son los siguientes:

Convenio de Paris

El Convenio Paris para la Proteccién para la Propiedad Industrial, del 20 de
marzo de 1883, fue ratificado por Costa Rica el 13 de junio de 1995, mediante
la Ley 7 N° 484. Este convenio nace para facilitar la protecciéon de aquellas
marcas que tengan como pais de origen un Estado integrante de la Union de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en el resto de paises que

conforman dicha unién.

Este acuerdo es uno de los convenios mas importantes relacionados con el
tema de propiedad industrial y se especializa en regular temas como: el de
derecho de prioridad, trato nacional y la independencia.
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El Convenio no cuenta con una normativa especifica que dé pie a la proteccion
de estas marcas no tradicionales; sin embargo, tampoco las excluye, pues la

consideracion que efectla sobre la propiedad industrial es sumamente amplia.

Ademas, en su articulo 6 (1) establece “que las condiciones de depdsito y de
registro de las marcas de fabrica o comercio seran determinadas en cada pais
de la union por su legislacion nacional.” Con esto se evidencia que quedara a

criterio de cada pais determinar si se pueden 0 no registrar estas marcas.

Asimismo, es importante considerar el articulo 6 quinquies en el cual establece

lo siguiente:

1) Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais
de origen sera admitida para su depésito y protegida tal cual es en los
demas paises de la Union, salvo las condiciones indicadas en el
presente articulo. Estos paises podran, antes de proceder al registro
definitivo, exigir la presentacion de un certificado de registro en el pais
de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigira

legalizacion alguna para este certificado.

De acuerdo con el representante de la Asociacion Alemana para la Proteccion
de la Propiedad Intelectual (en adelante GRUR, por sus siglas en inglés)
(citado por OMPI 2008), en una opinidon emitida en referencia a la interpretacion
del articulo anterior, la cual goza de aceptacion internacional, un signo que ha
sido aceptado para su registro como marca en el pais de origen no puede ser
rechazado por otros miembros del Convenio de Paris bajo el argumento de que

este no constituye un signo aceptable. Esta interpretacion se ha aplicado
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tradicionalmente a las marcas tradicionales, y, mas recientemente, a las no

tradicionales, como las tridimensionales.

Tratado sobre Derecho de Marcas

El Tratado sobre Derecho de Marcas del 27 de octubre de 1994 fue ratificado
por Costa Rica el de julio de 2008 mediante la Ley N°. 8636 y es un tratado
gue tiene como objetivo la simplificacion y armonizacion de los procesos de
registro de las marcas entre los paises contratantes, asi como brindar las

pautas y lineamientos que los paises deben acoger para alcanzar este fin.

Este tratado en su articulo 2 (1) b establece que:

Articulo 2. Marcas a las que se les aplica el Tratado.

1) Naturaleza de las marcas.

a) El presente Tratado no se aplicara a los hologramas ni a las marcas
gue consistan en signos no visibles, en particular las marcas sonoras

y las marcas olfativas.

Este numeral demuestra que, si bien estas marcas se encuentran excluidas del
Tratado, este acuerdo si admite que dichas figuras sean reconocidas por los

paises contratantes como marcas.

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC)

El Acuerdo de la Ronda de Uruguay sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es el Anexo 1C
del Acuerdo de Marrakech, por medio del cual se establece la Organizacién
Mundial del Comercio del 15 de abril de 1994. El ADPIC establece una serie de
principios sobre la propiedad intelectual que buscan armonizar los sistemas

entre los paises firmantes en relacion al comercio mundial.
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Especificamente en el apartado Il, este acuerdo contiene normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, en su articulo 15, se refiere de forma concreta a las marcas de

fabrica y comercio, donde da una definicién de marca.

Articulo15

Materia objeto de proteccion

Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como
marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los niumeros, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos signos.
Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro
de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los
Miembros podran exigir como condicion para el registro que los signos sean

perceptibles visualmente.

Con la lectura del extracto transcrito puede notarse la gran similitud que tiene
este numeral con el articulo 3 de la Ley costarricense de marcas; por ende,
puede entenderse que la definicidbn contenida en este instrumento internacional
es bastante amplia en referencia al concepto de marca que se debe manejar
entre los paises contratantes.

Sin embargo, el péarrafo final de este articulo cambia un poco la situacion, ya
qgue el Tratado faculta a los Estados contratantes a definir por cuenta propia si
cada uno exigira o no la condicién de que los signos que se quieren inscribir

sean perceptibles visualmente.
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Esta condicién facultativa pareciera dejar abierta una vez mas la posibilidad del
Registro de marcas no tradicionales; pues constituye una sugerencia opcional
que deja en manos de cada legislacién la posibilidad de decidir como se

manejara el tratamiento de este tipo de marcas.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y
Republica Dominicana (CAFTA-DR)

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos, y
Republica Dominicana, conocido como CAFTA-DR, por sus siglas en inglés,
fue ratificado por Costa Rica el 21 de noviembre de 2007, mediante Ley N°

8622 y entrd en vigencia el primero de enero del afio 2009.

Este Tratado regula las relaciones comerciales y de inversion entre
Centroamérica, Republica Dominicana y Estados Unidos. Para Costa Rica,
este Tratado conlleva vital importancia en materia comercial, en el tanto regula
el nexo sostenido con el principal socio del pais: los Estados Unidos de

América.
El capitulo 15 de este Tratado regula el tema de los derechos de propiedad

intelectual; especificamente, el articulo 15.2 introduce el tema de las marcas,

al establecer que:

1. Cada parte dispondra que las marcas incluiran las marcas colectivas, de

certificacion vy sonoras y podran incluir indicaciones geogréficas v

marcas olfativas. Una indicacién geografica puede constituir una marca

en la medida de que dicha indicacion consista en algun signo o
combinacién de signos que permita identificar a un producto o servicio

como originario del territorio de una parte o de una regiéon o localidad de
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ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra
caracteristica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a

su origen geografico. (El subrayado no es del original).

Este articulo obliga a los paises contratantes a incluir las marcas sonoras
como un tipo de marca dentro de su legislacién y, asimismo, establece la

posibilidad de incluir la proteccion de las marcas olfativas. .

Por tanto, esta regulacién permite incluir, dentro de los derechos marcarios, las
marcas olfativas, otorgandoles a los paises contratantes un margen de libertad
para adoptar este nuevo tipo de signos distintivos, sin entrar en ningun conflicto

con las disposiciones del Tratado.

Al establecer la obligacién de proteger las marcas sonoras y la posibilidad de
incluir las marcas olfativas, este articulo evidencia el espiritu del Tratado en el
tema de los derechos de propiedad intelectual, el cual consiste en modernizar
el sistema marcario de los paises contratantes para que se encuentren acordes
con las nuevas tendencias mundiales y, asi, permitir que se desarrollen las

relaciones comerciales de la mejor forma.

Si bien dentro de este articulo no se incluyen de manera expresa todas las
marcas no tradicionales que estan siendo sometidas a estudio en el presente
trabajo, de acuerdo con el articulo 15.1 se debe entender que la proteccion de
los derechos intelectuales puede ir mas alla de lo que se encuentre estipulado

de forma expresa.

Por ende, esta disposicion debe analizarse en concordancia con el articulo

15.1, numeral que establece lo siguiente:

Articulo 15.1: Disposiciones Generales
1. Cada parte, como minimo dara vigencia a este Capitulo. Una parte

puede, aunque no esta obligado a ello, implementar en su legislaciéon
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nacional una proteccién y observancia de los derechos de propiedad
intelectual mas amplia que la requerida bajo este Capitulo, a condicién

de que dicha proteccion y observancia no infrinja este Capitulo.

Con la lectura del articulo citado, se evidencia que esta normativa constituye
tan solo una base para proteger estos derechos y, mas bien, lo que busca es
que la proteccion de estos derechos se realice de manera mas amplia, siempre

y cuando no infrinja lo estipulado en el cuerpo del Tratado.

De acuerdo con esta regulacion, también resulta viable la proteccion de las
marcas tactiles y gustativas, pues, si bien no fueron mencionadas
expresamente en el articulo 15.2, no van en contra de la normativa del capitulo
de marcas. Ademas, esta proteccion es concordante con el espiritu del
Tratado: adecuar los sistemas normativos de los paises contratantes con las
nuevas tendencias imperantes sobre este tema, las cuales buscan proteger los

derechos intelectuales que antes no se contemplaban.

Ademas, debe considerarse que los Estados Unidos fue uno de los mayores
propulsores en la firma y creacion de este Tratado, pais que desde hace mas
de medio siglo aceptd la inclusion de las marcas gustativas, tactiles y olfativas

en Ssu sistema marcario.

Constitucion Politica de Costa Rica

La Constitucion Politica de Costa Rica consagra en su articulo 46 la libertad de
comercio y libertad de empresa como un derecho fundamental. De esta forma,
se ampara el derecho al comercio y a la empresa y se logra evidenciar la
iniciativa y las politicas estatales de apoyo la actividad empresarial en el marco

de una economia de mercado abierta.
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Sin embargo, como referencia mas especifica de la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual debe mencionarse lo estipulado en el articulo 47
constitucional, el cual establece que :

Articulo 47.
Todo autor, inventor, productor o comerciante gozara temporalmente de
la propiedad exclusiva de su obra, invencion, marca, nombre comercial,

con arreglo a la ley.

De esta forma, los derechos de propiedad intelectual se elevan a rango
constitucional y se asegura la proteccion de estos bienes como un derecho

fundamental.

Amparado en este articulo, no sélo existe la viabilidad de proteger las marcas
olfativas, tactiles, y gustativas, sino que existe el deber de garantizar la
proteccion de estos signos distintivos.

Este derecho, consagrado en la Constitucion Politica, a la proteccion de los
bienes intelectuales debe ser regulado por una ley especial. Sin embargo, la
legislacion que regule este derecho no puede limitar su contenido esencial, sino
gue debe asegurar una proteccion amplia y acorde con las politicas

comerciales modernas.

Al respecto, la Sala Constitucional establecio en la sentencia nimero 2134-95

de las quince horas del dos de mayo de dos mil cinco lo siguiente:

El articulo 47 de la Constitucion Politica protege ese contenido esencial
del derecho de propiedad intelectual asi: "Todo autor, inventor, productor
0 comerciante gozara temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invencion, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley". Ademas

el Constituyente incorporé una norma programéatica en el articulo 121
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inciso 18 que establece "Ademéas de las otras atribuciones que le
confiere esta Constitucién, corresponde exclusivamente a la Asamblea
Legislativa: [...] 18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y
asegurar por tiempo determinado, a los autores e inventores, la
propiedad de sus respectivas obras e invenciones". De manera que,
corresponde al legislador dictar las leyes que regulen el derecho de
propiedad intelectual, pero el legislador tiene como limite el contenido
esencial de ese derecho. Debe tenerse presente que el legislador
desconoce o viola el contenido esencial de un derecho, cuando crea
normas que limitan, hacen impracticable, dificultan mas alld de lo
razonable o lo despojan de la necesaria proteccion. Porque al violarse
ese contenido esencial del derecho, se quebranta la Constitucion que a
su vez protege ese contenido esencial intangible para el legislador. La
Sala en la sentencia N.° 425-91 de las 15:12 horas del 20 de febrero de
1991, se refirié al contenido esencial de los derechos como limite de la
actuacion del legislador, asi: "Il.- El recurso debe declararse con lugar,
primero porque la regulacion de los derechos fundamentales esta
reservada a la ley formal, siempre que respete el contenido esencial del
derecho fundamental regulado (SALA CONSTITUCIONAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia numero 2134-95 de las

15:00 horas del 2 de mayo de 1995).

La inclusion de los derechos de propiedad intelectual como derechos
fundamentales dentro de la Constitucién Politica costarricense evidencia el
reconocimiento de la importancia y valor de la propiedad intelectual, practica

gue se ha consagrado también a nivel internacional.
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Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La ley especial destinada a regular la materia de marcas en Costa Rica es la
Ley numero 7978, del 6 de enero de 2000, reformada mediante Ley numero
8632 del 28 de marzo de 2008. Este marco normativo recoge, por primera vez
dentro del &mbito juridico que rige en nuestro pais, el concepto de marca.

En primera instancia, el articulo 2 establece una serie de definiciones para los

efectos de la ley; dentro de estas definiciones se fija que la marca debe

entenderse como:

Cualquier_signo o combinacién de signos que permita distinguir los

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o
servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

(el subrayado no es del original)

Asimismo, en el articulo 3 del mismo cuerpo normativo, que forma parte del
titulo 11, capitulo I, destinado a regular las marcas en general, se establecen los
signos que pueden constituir una marca, en los términos esgrimidos a

continuacion:

Articulo 3.
Signos que pueden constituir una marca

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinacién de signos

capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los

conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los
nameros, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las

etiquetas, los escudos, los estampados, las vifietas, las orlas, las lineas o
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franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, asi como los
sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentacion o el
acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios
o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

(Asi reformado el parrafo anterior por el articulo 1° aparte c) de la Ley N° 8632

del 28 de marzo de 2008).

De estos dos articulos se desprende una definicibn sumamente amplia de lo
gue se debe considerar una marca para la legislacion costarricense; pues la
definicion se limita a establecer que, a grandes rasgos, una marca es cualquier
signo o una combinacién de estos, siempre y cuando estos sean capaces de

distinguir bienes y servicios.

Ademas, el articulo 3 proporciona una lista de los signos que pueden constituir
una marca, la cual debe entenderse de forma ejemplificativa y no taxativa.
Esto se evidencia mediante el empleo de la palabra “especialmente” antes de
introducir la lista, de manera que se clarifica que los signos mencionados en la

lista no son los Unicos que existen.

La no taxatividad de la lista qued6 evidenciada, cuando, en el afio 2003, se
logro inscribir con éxito un signo sonoro, posibilidad que, hasta ese momento,

no figuraba como un signo contemplado en dicha lista.

En virtud de lo anterior, cualquier signo puede llegar a ser considerado una
marca, siempre y cuando tenga la caracteristica de ser distintivo respecto a

otros en el mercado.

De acuerdo a lo expuesto, en primera instancia, es fundamental tener claro el
concepto de signo, para poder desarrollar los alcances de este concepto para
los efectos de la presente investigacion.
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Para comprender el concepto “signo” es preciso llevar a cabo un analisis desde
el punto de vista semidtico (marcario), el cual resulta necesario efectuarlo

desde un plano linguistico.

Paul Perron (citado en Beebe, 2004) indica que:

La semidtica es el area de la investigacién que explora la naturaleza y
funcion de los signos, asi como los sistemas y procesos de significacion,
representacion y comunicacion. En otras palabras, el objeto principal y el

instrumento de analisis de la semidtica es el signo. (p.626)

La semibtica establece el concepto de signo de acuerdo a la funcién que este

cumple y no por lo que el término constituye en si mismo.

Gremias (citado en Beebe, 2004) establece que:

Las doctrinas de la semibtica moderna concuerdan en que ningun
elemento de la experiencia tiene significado por si mismo; el significado
nace a partir de las relaciones estructurales, asi se establece que la idea

axial en la semidtica es la diferencia. (p.630)

Los principales exponentes de la semiética moderna son Saussure y Sanders
Pierce.

En sus estudios sobre la linglistica estructural, Saussure denominé
“semiologia” a la ciencia que estudia la vida de los signos dentro de la
sociedad; es decir, demostré lo que constituye los signos y las leyes que lo
gobiernan. (Beebe, 2004, p.627).

El modelo del signo de Saussure posee una doble entidad, conformada por una
relacion arbitraria de dos elementos: el significante y el significado. Esta
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relacion se considera arbitraria, debido a que para Saussure no existen ideas
preexistentes; por lo tanto, existe una interdependencia de ambos signos en la

construccion lingiistica.

“El significante es la forma perceptible del signo, mientras que el significado
consiste en la imagen mental o la idea (concepto) de lo que la forma
perceptible representa.” (Sausurre citado en Beebe, 2004, p.633).

Por lo tanto de acuerdo con Sausurre (citado en Beebe, 2004, p.633) el signo
se define como “el resultado de asociar el significante con el significado”.

En el modelo de Saussure no existe el elemento del objeto fisico, es decir el

referente.

Por otro lado, Pierce (citado en Beebe, 2004, p. 636) define el signo o
representantem, como “algo que para alguien representa o esta en lugar de

algo bajo algun aspecto o capacidad”.

De acuerdo con Beebe “el modelo de Pierce se caracteriza por tener tres
elementos que se relacionan entre si, que son: representamen o signo, objeto o

referente e interpretante.” (2004, p.636)

El representamen o0 signo es lo que representa lo que esta en lugar de, el
objeto perceptible.

El objeto o referente es “el objeto de la realidad”; constituye el fundamento del
representatem, una idea aquello acerca de lo cual se presupone un
conocimiento.

Por ultimo el interpretante es la creacién mental del intérprete, el efecto propio
del signo, que a su vez es un signo y puede asi mismo ser un signo de otro,

este efecto es lo que se conoce como semiosis infinita. (Beebe, 2004, 636)

En las palabras de Pierce (citado en Beebe, 2004), se establece que:
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Signo es cualquier cosa que determina otra (interpretante) para referirse
a un objeto que se refiere a si mismo [...] de la misma forma el

interpretante se vuelve un signo y asi ad infinitum. (p.638)

De acuerdo con la percepciéon de Pierce llegamos al sentido, a la significacion a
través de la percepcion sensorial, no tanto por la razén; es por estas razones
gue se dice que la semidtica de Pierce se ocupa mucho de signos no verbales.
(Marroquin, 2006, p.7).

Una vez analizados el signo y su estructura, de acuerdo con la semiética, y al
conocer que, de acuerdo con la ley, la marca es un signo, ahora resulta
necesario descomponer esos elementos, con el fin de analizar la estructura

interna del signo marcario.

De acuerdo con Beebe, el significante es la forma tangible de la marca; el
significado es el contenido semantico de la marca y, por ultimo, el referente es

el producto o servicio al cual la marca se le atribuye. (2004)

Entonces, resulta importante dejar claro que el termino marca debe ser visto
como el todo (signo); es decir, la relacion semantica que se compone de estos
tres elementos y no como se tiende a confundir cuando este concepto es

utilizado indistintamente para referirse al todo a una parte (significante).

Los signos se perciben por medio de los sentidos: olfato, vista, tacto, gusto y
auditivo; esta cientificamente demostrado que por cualquiera de los sentidos se

puede recibir informacion.

Asi, en realidad, el significante del signo tiene diversas formas; por ejemplo, un
olor, un sonido, una textura, una imagen o un sabor. Este significante luego de
ser percibido por alguno de los sentidos crea un significado por medio de un

proceso de cognicion, internalizando dicha informacion.
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De acuerdo con el Centro de Recursos sobre Percepcion y Ciencias
Sensoriales (2003)

[...] todos nuestros sentidos (y no solo la vista y el olfato) reciben
mensajes cuyo contenido, una vez descifrado es mucho mas relevante
gue el rendimiento de su soporte energético o material [...] Tenemos
suficientes elementos ya para determinar que nuestro complejo sensorial
es, en sentido extenso, un complejo comunicacional. Ello significa que
establecemos modelos sensoriales basados en los contenidos
informacionales que recibimos, incluso con nuestros sentidos proximales

(olfato, gusto y tacto epitelial).

Sobre este aspecto, resulta importante indicar que, si bien los sentidos del
olfato, gusto y tacto no son los mas utilizados, si tienen caracteristicas

esenciales de gran relevancia para el tema en cuestion.

En primer lugar, se dice que los olores destacan por tener un ingente poder
evocador de recuerdos; por lo tanto, ejerce una influencia en la eleccién del
consumidor. “Desde el punto de vista organoléptico nada impide que un signo
olfativo pueda distinguir productos o servicios en el Mercado” (Balafa, citado
por Hernandez, 2004, p.145).

Al respecto también sefiala el autor Hammersley (citado en Hernandez, 2004,
p.145) “la fuerte relacién que existe entre el olor y la memora humana hace

gue los olores sean unas marcas efectivas.”

Incluso en las conclusiones de famosa sentencia Europea del caso
Sieckmann, en donde se rechaz6 el registro de las marcas olfativas, el
reconocido Abogado General Ruiz Jarabo Colomer (2001) indicé que:
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[...] esta fuera de toda discusion la abstracta idoneidad de los signos
gue se aprehenden por el olfato para cumplir una funcién representativa.
Si se quieren simbolizar los productos o los servicios de una
determinada procedencia, para distinguirlos de los que tienen un origen
diferente; si se trata de remora un concreto linaje, una calidad, una
reputacion empresarial, 1o mejor es acudir a un sentido que como el
olffato tiene wunas cualidades evocadoras innegables, incluso

persuasivas. (Apartado 29).

Por otro lado, en referencia a las marcas olfativas, algunas investigaciones han
descubierto que las neuronas del cerebro responden a mas de un tipo de sefial
gustativa de la misma forma que las neuronas que intervienen en el
procesamiento de los estimulos visuales originados en la retina pueden

reaccionar ante mas de un color. (Smith. Margolskee, s.f., p.65).

A raiz de lo expuesto, puede desprenderse que los olores, las texturas y los
sabores son efectivamente signos. Ahora bien, es necesario determinar si
estos signos son capaces de cumplir las funciones de la marca, para que

puedan ser reconocidas como tales.

Previamente se han analizado las funciones de una marca; sin embargo, se
considera que la funcion principal es la de distinguir bienes y servicios, para lo

cual es fundamental y determinante que el signo sea distintivo.

Lo anterior es conforme a lo establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos en su articulo tres, numeral que indica que una marca e€s un signo
distintivo. La necesidad de que el signo tenga una aptitud distintiva surge con
el fin de evitar posibles confusiones en la comercializacion del producto o
servicio en perjuicio del consumidor. Esto, a su vez, se traduce en el principio
de la no confusién, segun el cual un signo no puede causar confusion de

ningun tipo.
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Como bien se ha sefialado, la distintividad es “la caracteristica esencial de la
marca, la cual se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el
mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, que
permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifiquel[...]" (Tribunal
Andino de Justicia, 2003, Proceso 102, IP, 2003).

Tradicionalmente, la doctrina ha dividido la distintividad en dos tipos: aquellos
gue indican que la distintividad intrinseca por un ser implica el grado de
diferencia que existe entre el significante y el significado de la marca y, por otro
lado, la distintividad extrinseca, la cual se refiere a la diferencia de un
significante en relacion con otros significantes. (Beebe, 2004 p.625)

La distintividad intrinseca constituye un requisito esencial de toda marca; este
requerimiento debe ser cumplido para que sea posible registrar la marca en
Costa Rica, de acuerdo al articulo 7 de la Ley N° 7978, numeral que establece

lo siguiente:

Articulo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas.
No podra ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los

siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica 0 una
forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se

trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio

al cual se aplica.

c) Exclusivamente un signo o una indicacién que, en el lenguaje corriente o la
usanza comercial del pais, sea una designacion comun o usual del producto o

servicio de que se trata.
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d) Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio pueda servir
para calificar o describir alguna caracteristica del producto o servicio de que se

trata.

e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un digito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo

especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual

se aplica.

h) Sea contrario a la moral o el orden publico.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones

o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad internacional.

j) Pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geogréfica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, las cualidades, la aptitud para el empleo o
el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del producto o servicio de

que se trata.

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusion, a una
marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de
prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a
solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos
productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con
aguellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelacion hayan
transcurrido de uno a tres afos, si se trata de una marca colectiva, desde la
fecha del vencimiento a cancelacién. Esta prohibicion no sera aplicable cuando
la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro

vencido o cancelado a su causahabiente.
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[) Una indicacién geografica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo

parrafo del articulo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro
emblema, sigla, denominacién o abreviacibn de denominacion de cualquier
Estado u organizacién internacional, sin autorizacibn de la autoridad

competente del Estado o la organizacion.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o
garantia adoptado por un Estado o una entidad publica, sin autorizacion de la
autoridad competente de ese Estado.

) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier
pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas,

timbres o especies fiscales en general.

0) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que
lleven a suponer la obtencion de galardones con respecto al producto o servicio
correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados
al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

p) Consista en la denominacion de una variedad vegetal protegida en Costa
Rica o en algun pais extranjero con el cual se haya pactado un tratado o
acuerdo relativo a la proteccion de las variedades vegetales.

g) Caiga dentro de la prohibicién prevista en el articulo 60 de la presente ley.
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o

servicio, el registro solo sera acordado para este producto o servicio.

Asimismo, de acuerdo con el articulo 8 del mismo cuerpo normativo resulta
indispensable que toda marca contenga una distintividad extrinseca, de manera
gue pueda ser apta para ser registrada. El numeral en cuestién proclama lo

transcrito a continuacion:
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Articulo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningln signo podra ser registrado como marca cuando ello afecte algun
derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicacién geografica o una
denominacion de origen, registrada o en tramite de registro por parte de un
tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios
u otros relacionados con estos, que puedan causar confusion al publico
consumidor.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusién, por ser idéntico o
similar a una marca, una indicacion geografica o una denominacién de origen,
registrada o en tramite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o servicios 0 productos o servicios
diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la
marca, la indicacion geografica o la denominacién de origen anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar
a una marca, o una indicacion geografica o una denominacion de origen usada,
desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su
registro, segun el articulo 17 de esta Ley, para los mismos productos o
servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados
con los que distingue la respectiva marca, indicacion geografica o
denominacion de origen, en uso.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusion, por ser idéntico o
similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais por un tercero

desde una fecha anterior.
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e) Si el signo constituye una reproduccién, imitacion, traduccién o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado
contratante del Convenio de Paris por el sector pertinente del publico, en los
circulos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que
pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o
conlleve un riesgo de asociacion con ese tercero 0 un aprovechamiento injusto

de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en
especial tratdndose del nombre, la firma, el titulo, el hipocoristico, el
seuddénimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del
registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido,
en cuyo caso se requerira el de quienes hayan sido declarados judicialmente
sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser
legalizado y autenticado por el respectivo cénsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de
una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el

consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) (Asi derogado por el articulo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo
de 2008)

i) Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de una
marca de certificacion protegida desde una fecha anterior.

(Asi reformado el inciso anterior por el articulo 1° aparte d) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)

]) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un
derecho de propiedad industrial de un tercero.
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k) Si el registro del signo se solicitd para perpetrar o consolidar un acto de
competencia desleal.

En referencia a lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo (2006) ha
sefalado que:

Efectivamente, la distintividad es la caracteristica fundamental de la
marca, es requisito basico que debe cumplir para ser objeto de registro y
atafie tanto a las condiciones intrinsecas del signo, sea en cuanto a la
capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio,
como a las extrinsecas, es decir, en cuanto que ésta entrafia un riesgo
de confusion, visto en relacién con los derechos de terceros. (Voto No.

003-2006).

Segun lo establecido por el articulo 14 de la Ley de marcas y otros signos
distintivos, la distintividad se determina mediante un examen de fondo llevado a

cabo por el Registro de la Propiedad Industrial.

Sobre este examen, el Tribunal Registral Administrativo (2009) indico lo

siguiente:

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de
realizar un examen de las condiciones intrinsecas del signo, sea en
cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o
servicio, como también de las extrinsecas, en cuanto a que la marca
solicitada pueda producir un riesgo de confusién, examinado en relacién
con los derechos de terceros, a efectos del que el signo no se encuentre

comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro
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establecidas en los articulos 7 y 8 de la citada ley de marcas. (Voto N°

1009-20009).

De acuerdo con lo anterior, el examen de distintividad de una marca no se
puede realizar a priori, sino que cada caso debe ser valorado de forma
individual, tomando en cuenta las particularidades y circunstancias propias del
signo que se pretende registrar. No es viable determinar la distintividad en

términos abstractos.

En la distintividad intrinseca va a analizarse la relacion estrecha y directa entre
la marca en concreto y los productos y servicios que se pretenden proteger. La
distintividad extrinseca debe verificarse considerando la marca especifica que
se pretende proteger, de manera que se logre determinar si tiene semejanzas

con alguna marca ya inscrita o solicitiada que pueda llegar a causar confusion.

El tratadista Bardales Mendoza enfatiza sobre este punto, al indicar que, como
la distintividad es una cuestion de hecho, se comprendera facilmente que no
depende de signo per se sino que esta condicionada a elementos externos que

determinan su existencia.

Por tanto, la viabilidad de que un signo olfativo, tactil y gustativo sea objeto de
proteccion del derecho marcario depende de su distintividad, la cual debe ser
analizada con base en la solicitud de cada signo en particular.

En cuanto al examen del caracter distintivo de una marca, la OMPI ha sefialado
gue éste no debe realizarse de manera mas estricta en los casos de marcas no
tradicionales. Es decir, no es necesario que a las marcas no tradicionales se
les efectle un examen mas riguroso, ni un tratamiento distinto al de una marca

tradicional.

Sin embargo, es importante sefialar que gran parte de la doctrina ha
manifestado que resulta mas dificultoso que estos signos posean una

distintividad inherente, en comparacion con los signos tradicionales.
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Respecto a este punto, el autor Fernandez- Novoa ha sefialado lo siguiente:

La capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio,

mas débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o

figurativo. Esto explica precisamente el que en relacion con la marca
consistente en la forma del producto se plantee una cuestion ulterior. A
saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe
contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad
distintiva inherente a la forma del producto”. (P. 216, subrayado no es

del original).

A pesar de que el texto citado versa sobre un caso de marcas
tridimensionales, debe indicarse que este criterio resulta aplicable a los demas
signos no tradicionales e, incluso, especificamente a los signos en estudio, por
cuanto se tratan de marcas no tradicionales que, por su naturaleza, pueden

concebirse como una simple caracteristica del producto.

No obstante, la anterior aseveracion resulta erronea, en el tanto no puede
considerarse que en virtud del hecho de que exista una mayor dificultad para el
consumidor de poder visualizarlas como marcas, esto sea un hecho que les

reste distintividad.

En referencia a este tema, el especialista en marcas no tradicionales, Vilches
(2013), ha manifestado que:

Debe darsele la oportunidad a las marcas no tradicionales para gque,
independientemente de su uso previo, el Registro (autoridad) puede
evaluar si cumplen con la distintividad inherente. No se debe hacer un

examen mas riguroso, como, por ejemplo, solicitar pruebas de uso
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previas al registro de la marca, ya que la autoridad estaria infiriendo a

priori que el signo no puede ser inherentemente distintivo.

Teniendo en cuenta esta afirmacion, lo importante del examen de distintividad
es que este se lleve a cabo de la misma forma que el de las marcas
tradicionales, con el objetivo de que se analice caso por caso, para tomar en
cuenta el producto o servicio de que se trata, en relacidon con la marca y sus

competidores.

De acuerdo al articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, , como
motivo de rechazo de las marcas se encuentra, justamente, la falta de
distintividad; no es viable aceptar todos aquellos signos olfativos, gustativos o
tactiles que sean genéricos o descriptivos en relacion con el servicio o producto

gue pretenden distinguir.

Las generalizaciones o prejuicios al respecto de este tipo de marcas deben ser
evitadas, porgue estos simplemente es una afirmacion infundada. Por ejemplo,
el considerar que estas marcas no son inherentemente distintivas porque los
consumidores u operadores del mercado no estan habituados a percibir una

marca no tradicional como lo es un olor como un indicador de origen.

Adicionalmente, es importante mencionar que la distintividad es mutable y
temporal. Como bien se ha mencionado, la mutabilidad y temporalidad
responden, a que la distintividad es una situacion de hecho, dependiente de

las circunstancias de la realidad.

Por ende, existen signos (tanto tradicionales como no tradicionales), cuya
distintividad es inherente, pero también, debido a su mutabilidad, la distintividad
puede adquirirse con el transcurso del tiempo, mediante el uso del signo en el

comercio.
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La adquisicion de distintividad en el tiempo es una figura juridica conocida
como “distintividad sobrevenida”, cuya teoria nace en el derecho anglosajon

propio del Common Law, tal y como se menciond con anterioridad.

Al respecto, el autor Alvarez Meza sefiala:

En virtud de esta teoria se busca conferir a un signo, que en un principio
carece de distintividad per se para que acceda al registro marcario,
aqguel requisito faltante establecido por la legislacion, que hace imposible
su registro: la distintividad. En otras palabras se busca otorgar mediante
el uso que puede tener el signo en el mercado, distintividad suficiente

para que este signo pueda ser considerado como marca.

La distintividad sobrevenida o “secondary meaning” es una figura igualmente
importante para las marcas tradicionales como para las no tradicionales, ya

gue representa una via alterna para alcanzar el registro de un signo marcario.

Por ningln motivo debe considerarseque la distintividad sobrevenida es
indispensable para registrar estos signos; sin embargo, esta si debe

considerarse como importante.

Varias legislaciones (como la estadounidense e, incluso, la australiana) han
concluido que existe una mayor tendencia en el caso de las marcas no
tradicionales de que se soliciten signos que no poseen distintividad inherente.
(OMPI, 2008). Por tanto, para estas legislaciones la figura de la distintividad si
ha tenido un papel preponderante en este tipo de marcas; aspecto que es
indispensable valorar en el desarrollo de esta figura en el Estado costarricense.

En Costa Rica, la legislacibn no contempla la figura de la distintividad
sobrevenida de manera expresa; sin embargo, el tema se ha manejado desde

hace varios afos y, recientemente, la figura fue admitida, via jurisprudencial, a
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nuestro sistema marcario, mediante la sentencia numero 1160-2009 del
Tribunal Registral Administrativo, la cual versa sobre el caso de una marca no

tradicional.

Esta importante resolucién surgié a partir de la declaracién de nulidad emitida
por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, respecto a una solicitud
presentada por la empresa Pfizer Products, Inc. Esta solicitud verso sobre la
marca denominada “Disefio Especial Tridimensional” (mostrada en la solicitud
como una tableta en forma de rombo y de color azul), la cual protege y
distingue preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfuncién
eréctil, en clase 5 de la Clasificacion Internacional, por considerarse en su

momento, que dicho signo estaba desprovisto de distintividad.

La empresa apelante consideré que la marca poseia distintividad sobrevenida,
debido a que el consumidor reconocia esas pastillas como propiedad de Pfizer
Products Inc, y por el disefio con forma romboide.

Ante esto el Tribunal sefialé que la figura de la distintividad sobrevenida es de
aplicacion facultativa de acuerdo con el articulo 15.1 del ADPIC; por tanto,
dispuso que los paises miembros se encuentran facultados para acoger o no la

figura.

Asimismo, el Tribunal reconocié que, por medio de la prueba aportada, se pudo
comprobar que el signo formado por una pastilla tridimensional ha llegado con
el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que
adquieren el medicamento, como un elemento distintivo que relaciona el disefio

con el producto en concreto.

Por considerar que se present6 ladistintividad sobrevenida, el Tribunal procedio
a declarar con lugar el recurso de apelacién, subsanando la nulidad que habia
dictado el Registro de forma previa.
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El Tribunal fundament6 su decisién en el hecho de que la figura habia sido
incorporada al sistema costarricense via jurisprudencia, tal y como se efectué

en otras legislaciones, como, por ejemplo, en el caso de Argentina.

A pesar que la aceptacion de esta novedosa figura no fue acompafiada por una
adecuada regulacién para su correcta aplicacion, la sentencia emitida por parte
del Tribunal Registral Administrativo significé un gran aporte y dio paso a la
figura en Costa Rica, beneficiando a los signos que adquieren el caracter de

marca con el uso en el comercio.

Tal y como se indicO, de esta manera, se logran ampliar las vias y las
posibilidades para registrar un signo de esta naturaleza como marca.

De igual forma, en el caso de las marcas en cuestion, es fundamental realizar
un andlisis de funcionalidad. Lo anterior es importante por el tipo de marcas de
que se trata; en estas, el signo que pretende protegerse como marca podria ser
una caracteristica propia del producto, lo cual podria otorgar una ventaja en

relacion con la competencia.

De acuerdo con el articulo 7 inciso a y b de la Ley 7978, la doctrina de la
funcionalidad constituye motivo de rechazo de una solicitud de marca. Este

numeral dispone que:

Articulo 7. Marcas inadmisibles por razones intrinsecas.
No podra ser registrado como una marca un signo que consista en alguno de
los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una
forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de
que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o

servicio al cual se aplica.
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Respecto al ordinal citado, el Tribunal Registral Administrativo (2010) indico

que:

Uno de los temas mayormente debatidos en el &mbito de la propiedad
intelectual es el tratar de determinar las lineas o barreras fronterizas
entre las diversas areas que la componen, lo que conlleva a su vez al
estudio de la denominada proteccion dual. Esto es, la posibilidad de
obtener tutela legal para un mismo bien (producto del ingenio humano) a
través de dos vias, por ejemplo: derecho marcario y autoral [...]

La reproduccion que representa al signo de forma grafica bidimensional,
en diferentes vistas, contiene indicaciones sobre elementos puramente
funcionales del disefio [...] Todas estas referencias indican que se busca
en el objeto una utilidad, y su construccion se hace pensando en que
vaya a ser manipulado, lo cual lo hace caer en el campo de los modelos
de utilidad, y de acuerdo con lo explicado en la cita doctrinaria y los
establecido en el articulo 7 inciso b de la Ley de Marcas en Costa Rica
se encuentra vedada la proteccion acumulada o dual de un modelo de
utilidad a la vez como marca registrada [...]

Al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 7 inciso b de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece como causal de rechazo
por razones intrinsecas, cuando el signo este constituido exclusivamente
por una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o
servicio al cual se aplica. La exclusién se justifica en la idea de que de
admitirse el registro como marca de una forma que otorgue una ventaja
funcional o técnica, esto supone un detrimento del sistema de libre
competencia empresarial, ya que el otorgamiento de una derecho de
exclusiva sobre una forma con esos beneficios a través de su registro
conllevaria a una ventaja injustificada para el titular. (Resolucién
N°2010-0920-TRA-PI),

A pesar de que en este caso se hacia referencia al caso de una marca
tridimensional, debe puntualizarse la importancia de este principio en el

tratamiento de las marcas no tradicionales, de manera que se evite el
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otorgamiento de ventajas que vaya en contra del derecho fundamental de libre

competencia.

Resulta indispensable necesario que este examen se efectle, no soélo en lo
referente a una funcionalidad utilitaria, sino también a una funcionalidad
estética, la cual implica que el ornamento otorgue una ventaja o valor

substancial al producto.

Asimismo, es importante al momento de realizar este examen de funcionalidad
se debe tener en cuenta que la marca se debe de analizar como un todo, es
decir, no importa si las caracteristicas individuales de la marca son funcionales,

sino que toda la marca como un conjunto sea funcional.

Este examen de funcionalidad es un criterio relevante al momento de analizar
la distintividad de una marca; sin embargo, no es determinante. Es decir, una
marca que es funcional va a tender a ser menos distintiva, pero eso no es una

regla general aplicable a todos los casos.

Ademas, debe clarificarse que, a pesar de que existen marcas no distintivas
gue pueden llegar a ser distintivas y registrarse, una marca que no pasa el

examen de funcionalidad nunca va a poder ser registrada.

Dentro del analisis de viabilidad de registro de las marcas olfativas, gustativas y
tactiles, es necesario estudiar los aspectos procedimentales que conlleva el

registro de una marca, los cuales, a su vez, establecen una serie de requisitos.

En cuanto a la solicitud de registro de una marca, el articulo 9 de la Ley 7978

establece los siguientes requisitos:
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ARTICULO 9.- Solicitud de registro
La solicitud de registro de una marca sera presentada ante el Registro de

Propiedad Industrial y contendra lo siguiente:

[..]

f) Una reproduccion de la marca en el numero de ejemplares que determine el

reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafia,

forma o color especial, o de marcas fiqurativas, mixtas o tridimensionales con

color o sin él.

[..]

De acuerdo con el inciso f) de este articulo, con la solicitud de inscripcion de
una marca, resulta imprescindible aportar una reproduccion de la marca que se
pretende registrar. El inciso indicado menciona que “s6lo debe de aportarse
cuando se trate de marcas denominativas con grafia, forma o color especial, 0
figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él”; lo anterior resulta un

vacio legal para el tratamiento de las marcas en cuestion.

Ciertamente, la ley no prevé el mecanismo que deba utilizarse para reproducir
los signos de la naturaleza no visibles, aun y cuando ya ha reconocido este tipo
de signos como capaces de constituir una marca, como, por ejemplo, las
marcas sonoras. Sin embargo, al ser este requisito esencial para la protecciéon
efectiva de la marca se debe entender que las marcas en cuestion, igualmente,
deben de cumplir con este requisito. Lo anterior con el fin de que se demuestre
de manera clara, precisa y objetiva la marca que se desea proteger, tanto para
fines de la realizacién del examen de fondo por parte del Registro, como para

efectos de terceros.
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Este dltimo aspecto es lo que se conoce como el principio de publicidad
registral, principio fundamental en el derecho de marcas. En virtud de este
principio “se garantiza el acceso al contenido de las inscripciones registrales a
cualquier persona con interés legitimo, en el caso de la marca, la publicidad de
los registros permite conocer con claridad y precision el signo que la
constituye.” (Herndndez, 2008, p.152).

El término reproduccién indicado en la ley no se encuentra limitado a ningun
tipo de reproduccion especifica; Unicamente debe ser entendida como una

reproduccion objetiva.

La objetividad es fundamental para que haya un correcto entendimiento de
todos los elementos que conforman la marca, sobre los cuales el titular tiene

una expectativa de proteccion.

Esta objetividad en la reproduccion de la marca cumple tres roles esenciales:
en primer lugar, informa a la autoridad de manera correcta para la evaluacion
de la marca para su registro y eventualmente para su proteccion; en segundo
lugar, informa a terceros interesadod sy en tercer lugar delimita el derecho que
se otorga, pues, de lo contrario, la proteccién constituiria puramente una

ficcion.

Para alcanzar la objetividad en la representacion de las marcas, como requisito
indispensable es necesario que la marca esté plasmada en un soporte material

mediante un dato objetivo.

Este dato objetivo se logra por medio de los resultados surgidos a partir de un
proceso o0 método cientifico, el cual se encuentra basado en dos pilares
fundamentales: la reproducibilidad y la refutabilidad.

Actualmente, existen novedosas tecnologias que facilitan la representacion de

este tipo de marcas de forma objetiva; como, por ejemplo, la cromatografia.
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Por lo tanto, consideramos que, para cada tipo de marca, en la actualidad, los
medios de representacion (reproduccion) mas idoneos y objetivos son los

siguientes:

Marcas Olfativas: la representacion (reproduccion) de la marca debe consistir

en un dato objetivo, mediante una cromatografia.

Marcas Tactiles: la representacion (reproduccion) de la marca debe consistir

en un dato objetivo, mediante la impresion en relieve de la textura.

Marcas Gustativas: la representacion (reproduccion) de la marca debe

consistir en un dato objetivo, mediante una cromatografia.

Estos métodos de representacion son los idéneos, debido a que son los mas
claros, precisos, autbnomos, duraderos y objetivos.

Por otro lado, es fundamental que estas reproducciones se encuentren
acompafnadas por una muestra de la marca. Consideramos que las muestras
son fundamentales, porque permiten experimentar la sensacién que evoca el
signo, lo cual también debe ser considerado para el correcto analisis de
distintividad por parte de la autoridad correspondiente.

Asimismo, esta muestra permite que la representacién del signo atienda a la

naturaleza propia de este.

Por otro lado en cuanto a requisitos de la solicitud el articulo quince establece

lo siguiente:

ARTICULO 15.- Publicaciones de la solicitud

Efectuados los examenes conforme a los articulos 13 y 14 de la presente ley, el

Registro de la Propiedad Industrial ordenara anunciar la solicitud mediante la
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publicacion, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario

oficial, dentro de un plazo de quince dias desde su notificacion.

El aviso que se publique contendra:

a) Nombre y domicilio del solicitante.

b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.

c) Fecha de la presentacién de la solicitud.

d) Numero de la solicitud.

e) Marca tal como se haya solicitado.

f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicara la marca y clase

correspondientes.

Técnicamente, esta publicacion constituye un acto registral (publicidad noticia),
el cual forma parte del debido proceso exigido para el registro de una marca.
Este debido proceso encuentro fundamento en la Constitucion Politica;
especificamente, en los articulos 39 y 41.

Esta publicacion se hace con el fin de informar a terceros sobre las solicitudes
presentadas al Registro, de manera que estos puedan reclamar cualquier

derecho o interés legitimo que ostenten frente a estos requerimientos.

Por lo tanto, en el caso de las marcas no tradicionales bajo estudio, resulta
necesario llevar a cabo esta publicacion, para consolidar el acto formal de

inscripcion, tal y como se realiza en el caso de las marcas tradicionales.

La naturaleza de estas marcas no tradicionales no imposibilita cumplir con este
requisito; por ende, si resulta igualmente viable la inscripcion de este tipo de
marcas. Para estos efectos, es recomendable que, en primer lugar, se efectle
la aclaracion del tipo de marca sobre la cual versa la solicitud, mas en estos

casos de marcas no tradicionales.
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Ademas, es importante sefalar que la representacion de la marca no
tradicional no visible debe incluirse en la publicacién, tal y como se present6 en
la solicitud, de manera que se cumpla con el requisito del inciso f) del articulo
en cuestion y, por consiguiente, se informe de forma objetiva a los terceros

sobre el derecho que se esta otorgando.

Es indispensable que el derecho se encuentre delimitado de la mejor manera
posible, con el fin de que se logre entender con claridad cual es el derecho que
se esta otorgando, asi como para evitarcualquier tipo de imprecisiones que

puedan entorpecer el registro de la marca o violentar el derecho de otros.

En caso de proceder conforme a lo anterior, se cumpliria con este requisito tan
importante, asi como con el debido proceso del registro de una marca sin

ningun obstaculo.

Secciéon Il

Viabilidad Préactica

Finalmente, el Ultimo aspecto relacionado con la posibilidad de proteccién de
las marcas bajo estudio, versa sobre la viabilidad préactica.

Dentro de la viabilidad préactica de estas marcas, es importante considerar lo
referente al efectivo resguardo por parte del Estado del derecho marcario
generado a partir de la inscripcidon de una marca de este tipo.

Ante la posibilidad que contempla la legislacién marcaria de inscribir este tipo
de marcas no tradicionales, debe indicarse que el Estado tiene el deber y la
obligacion de asegurar la proteccion de dichas marcas, con todas las
implicaciones que este hecho conlleva.
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Por lo tanto, el Registro de Propiedad Industrial no sélo debe adoptar las
medidas necesarias para poder inscribir estas marcas, de acuerdo a como
dicta la ley, sino que también debe contemplar cudles son las medidas

necesarias para velar por esos derechos y su mantenimiento.

Dentro de las medidas que se deben contemplar, pueden enlistarse las
siguientes: la adecuacion presupuestaria, infraestructura, capacitacion de
personal , herramientas técnicas y cualquier otro aspecto que se considere

pertinente para lograr este fin.

De acuerdo al estudio de derecho comparado efectuado en el presente trabajo,
en referencia al tema de la infraestructura, se considera pertinente que el
Registro de la Propiedad Intelectual destine &reas concretas que busquen
salvaguardar las marcas no tradicionales que se registren, atendiendo las
particularidades y caracteristicas especificas de estas marcas. Por ejemplo,
para el caso de las marcas olfativas, un area destinada para el depdsito y

mantenimiento de las muestras selladas herméticamente.

Asimismo, se deben establecer convenios con laboratorios técnicos
especializados en materia de olores, sabores y texturas, los cuales puedan
coadyuvar con el analisis de los datos proporcionados para el registro de la
marca. Lo anterior debe efectuarse tal y como sucede en el caso del registro de

patentes.

Por tanto, tomando en cuenta estos aspectos puede concluirse que es
perfectamente viable que este tipo de marcas se implementen dentro del
sistema marcario costarricense y se inscriban en el Registro de la Propiedad

Industrial para su proteccion.
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Capitulo I

Efectos Juridicos

Al incorporar la proteccion de los signos olfativos, tactiles y gustativos dentro
del sistema legal costarricense, estos podran constituir derechos marcarios a
favor de su titular. De acuerdo con el sistema mixto existente en Costa Rica, los
derechos marcarios se pueden constituir por la prioridad en el uso del signo en
el comercio 0, como es mas usual, con el registro de la marca en el Registro de

Propiedad Industrial.

La inscripcion de la marca confiere una serie de derechos a su titular; entre
estos derechos, el principal, es el derecho exclusivo de uso, el cual en si
mismo engloba una serie de facultades conferidas al titular, como, por ejemplo,
la posibilidad de excluir a otros del uso de esa marca, asi como cualquier otra
similar que pueda causar confusion al consumidor o provocar cualquier
afectacion a ese derecho. Asimismo, otorga la posibilidad de emprender

acciones civiles o, incluso, penales por la violacion de este derecho.

Por otro lado, la marca registrada también constituye un derecho de propiedad
para su titular; a raiz de esto, tal y como lo sefala el autor Jorge Otamendi
(2006) se puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien.

Puede ser libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o

licenciado a terceros a titulo gratuito u oneroso. La autorizacion
de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es
una forma muy habitual de explotacibn marcaria [...](Otamendi, 2006,

p.18).
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El derecho conferido y las acciones que se le otorgan al titular, se encuentran

contenidos en el articulo 25 de la Ley 7978, el cual consagra lo siguiente:

ARTICULO 25.- Derechos conferidos por el registro

El titular de una marca de fabrica o de comercio ya registrada gozara del

derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el

curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o

servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé

lugar a la probabilidad de confusion. Por ello, el registro de una marca confiere,

a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que,

sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante

b)

d)

sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o
sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos
de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se

registré la marca.

Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla
aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal

precedente.

Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
analogos, que reproduzcan o contengan la marca, asi como

comercializar o detentar tales materiales.

Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o

embalajes identificados con la marca.

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para
productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusién o el riesgo

de asociacion con el titular del registro.
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f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para
productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al
derechohabiente del registro un dafio econémico o comercial injusto, por
una disminucion de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o
por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela

creada por su uso.

Para los efectos de esta ley, se tiene como actos de uso de un signo en el
comercio, efectuados tanto dentro, como fuera del territorio nacional, los

siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos

0 servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad

aplicables.

Al respecto el Tribunal Primero Civil (2001) en la sentencia numero 831-R

sefial6 que:

De acuerdo con la normativa de la citada Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, cuando se registra una marca de fabrica 0 comercio goza su
titular del derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento
terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos
idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los
registrados para la marca para evitar la confusion. El registro de la

marca confiere el derecho de prohibir a un tercero el uso de ella.
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Lo mas importante a ser considerado y analizado es la facultad que la ley
concede al titular de la marca de actuar contra terceros, cuando estos infrinjan
su derecho mediante el uso de un signo idéntico o similar, creando, mediante

este proceder, un riesgo de confusion.

El riesgo de confusién quiebra el derecho fundamental que confiere una marca
a su titular, el cual consiste en la exclusividad de uso del signo; por ende, estos
riesgos imposibilitan cumplir la funcién de toda marca, la cual consiste en la
posibilidad de distinguir productos y servicios e identificar su origen

empresarial.

En referencia a lo anterior, el autor argentino Jorge Otamendi (2008) establece

que:

Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas
confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no solo perjudica al
titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio,
sino también al publico consumidor que compra lo que en realidad no

queria comprar. (p. 147).

Esta facultad se traduce en la posibilidad de emprender un juicio contra el
tercero por violacion del derecho marcario, solicitar la nulidad de una marca u

oponerse al registro de una marca.

En estos procesos, sera competencia de las autoridades competentes
(Registro Publico o Tribunales de Justicia) determinar si existe algun tipo de
confusion o confundibilidad (posibilidad de confusion) que perjudica al titular

del derecho.

Sin embargo, “determinar la existencia de confusion o la posibilidad de que ella
se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea facil.” (Otamendi, 2008,
p. 149).
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En el campo de las marcas no tradicionales, especificamente las olfativas,
tactiles, y gustativas, parte de la doctrina ha considerado que, en estos casos,
existe mayor dificultad en la determinacion de los alcances de la violacion de
un derecho por parte de un tercero, debido a la dificultad que supone la
realizacion del analisis de confusion.

Esto sucede ya que consideran que las pautas sefialadas para este analisis
han sido establecidas para marcas tradicionales.. (Balafia, 2011, p. 24).

Sin embargo, tal y como se ha mencionado a lo largo de la presente
investigacion, no existe fundamento para estas aseveraciones;ya que el
analisis de confusién no se debe de realizar de forma diferente para el caso de

este tipo de marcas en cuestion.

Al determinarse la marca mediante un dato objetivo en un soporte y delimitar
de esta forma el derecho que se ha conferido y que esta protegido, no existe
ninguna dificultad para realizar un analisis de confusion y determinar si la
marca ha sido violada por terceros.Para estos efectos, es preciso que las
autoridades encargadas de este analisis acudan a especialistas en olores,
sabores y texturas para poder realizar el andlisis de la mejor forma posible.

Ademas, al igual que como sucede con la representacién, también es
importante que se analice en este andlisis la muestra de la marca, de manera
gue se tome en consideracion que un consumidor medio es punto de referencia

respecto de la percepcion de estas marcas en el mercado.

Por lo tanto, las marcas gustativas, olfativas y tactiles, al incorporase en el
sistema marcario costarricense, podran constituir derechos y es viable que
otorguen a su titular el derecho de uso exclusivo, lo cual incluye las

respectivas acciones tanto para su defensa como para su proteccion efectiva.
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Capitulo I

Utilidad e Importancia

A lo largo de los afios investigaciones han demostrado la relacién directa que
existe entre la proteccion de los derechos de propiedad intelectual y el
desarrollo econémico- social de un pais, cuestiébn que se ha acrecentado aun

Mas con respecto a los paises en via de desarrollo.

Sin embargo, estos trabajos han sido enfocados, con mayor énfasis, a la
importancia de las patentes para el crecimiento de las naciones. Sobre este
tema se ha sefialado que “los derechos relativos a las patentes incrementan la
innovacion, y esto dltimo por lo tanto genera mayor crecimiento econémico por
medio de tecnologias que reducen los costos, y nuevos productos y servicios.”
(Hu & Png, 2010, p. 4).

Esta tendencia a demostrar la relacion descrita, no implica que los derechos
intelectuales restantes, especificamente las marcas, no tengan ningun tipo de

incidencia en el desarrollo de una sociedad y el bienestar de sus individuos.

Las marcas tienen una funcion esencial en el desarrollo y progreso de una
nacion; por lo tanto, resulta importante que estas sean protegidas, en todos sus
aspectos, de la manera mas amplia posible, lo cual incluye conferir proteccion a
todo tipo de signos distintivos que cumplan la funcién de distinguir bienes y

servicios, asi como la de identificacion de su origen.

En primer lugar, resulta importante mencionar que Costa Rica ha tenido el
objetivo de posicionar la propiedad intelectual como un potenciador del
desempefio de la productividad, asi como el incremento en los indices de la
competitividad internacional; por estas razones fue creada la llamada
“Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual”, con la cooperacion de la OMPI y
la supervision de la Comision de Enlace Interinstitucional para la Proteccion de

la Propiedad Intelectual.
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En ese contexto, el 2 de diciembre de 2010 en la “Primera Reunion
Ministerial Centroamericana de Politicas Publicas, Innovacién y Propiedad
Intelectual”, Costa Rica reconocié que existen aspectos del desarrollo, la
cultura, la seguridad y la competitividad de un pais que exigen la
definicion de una politica nacional de propiedad intelectual. (Universidad

Nacional de Costa Rica, 2012, p. 21).

Considerado la importancia de la tecnologia en el desarrollo econémico, es
indispensable sefalar que las marcas juegan un papel preponderante dentro de
este tema, pues permiten generar incentivos para la creacion de estas
tecnologias; sin estas, la proteccion de las patentes asi como los derechos de

autor tendrian un valor econémico relativamente menor.

Al respecto la OMPI (2003) ha sefnalado que:

En el mercado, la ventaja competitiva de un producto industrial con una
invencion incorporada protegida por el derecho que confieren las
patentes, o un derecho de autor, puede ser identificada tan solo por
medio de un identificador comercial, es decir una marca, nombre de la
empresa, nombre de dominio, nombre del autor, indicacion geogréfica.

Todas estas categorias incrementan el valor del mercado. (p.39).

En la actualidad, las empresas consideran el valor de mercado de las marcas
como parte del activo intangible, asi como del valor intelectual de su empresa.
“Esto por su parte incrementa el posicionamiento y el valor de la empresa en el
mercado, permitiendo el acceso al crédito generando como resultado mayor
productividad. Las marcas insertan esta logica del mercado” (Rodriguez, 2008,
p.88).
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Asimismo, el progreso de la firma representara mejoras salariales y servira

para mantener un sistema econdmico competitivo sano y fluido.

Por medio de la recaudacion fiscal, el Estado también se beneficia con el éxito
productivo de las empresas, pues este produce un mayor desarrollo econémico

y social al existir un presupuesto mas amplio.

Las marcas no constituyen sdélo un activo valioso por si mismo; pues, como su
funcion principal radica en la distincion de productos y servicios de otros
productos y servicios en el mercado, se dota de informacion al mercado,
permitiendo que los consumidores puedan tomar decisiones en cuanto a su

consumo de una manera mas eficiente.

Desde una perspectiva econémica, lo anterior se traduce en una reduccion en
los costos de busqueda; sobre esto, se ha externado que “el valor de una
marca es el ahorro en los costos de busqueda que se genera gracias a la
informacion o reputacién que la misma puede dirigir o incorporar respecto al

producto” (Landes. Posner, 1987).

A su vez, se manifiesta que la esencia de una economia de consumo moderna
y eficiente es el ahorro en el tiempo. La marca permite esto, al fungir como el
vehiculo que transmite la informacién sobre el producto o servicio, reduciendo
el tiempo de compra; este tiempo de compra, sin la presencia de las marcas,
seria mayor, debido a la indecisién del consumidor y la necesidad de preguntar
a otras personas, como, por ejemplo, al vendedor o la obligacion de informarse

sobre las caracteristicas del producto.

Al respecto el profesor estadounidense, William O. Hennessey, especialista en

la materia explicé que:

La eficiencia en la toma de decisiones en el mercado se traduce en el

ahorro para la sociedad de millones de horas de actividad productiva de
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consumo cada dia, por la disponibilidad de mercados de informacién

fiable en la forma de marcas.

Si existen mas vehiculos que logren transmitir la informacién de los productos
(signos distintivos), el consumidor podra distinguir y reconocer de una forma
mas rapida y efectiva cual es el producto o servicio que desea seleccionar. Por
lo tanto, las marcas no sélo brindan beneficios a las empresas, sino también a

los consumidores.

De esta forma, la inclusion de mas tipos de marcas en el sistema marcario
costarricense resultaria Gtil y potenciaria una mayor eficiencia, en los términos

descritos supra.

Se debe tener en cuenta que las marcas tradicionales ya se encuentran un
tanto saturadas y obsoletas; por esta razon, se ha dado una tendencia a la
busqueda de nuevas formas (marcas no tradicionales), mediante las cuales se

permitan potenciar las funciones que cumplen las marcas en el Mercado.

La proteccibn de marcas no tradicionales debe verse como un instrumento
esencial para garantizar la apertura de mercados, aumentando la productividad

e incentivando la sana competencia.

Una efectiva competencia da como resultado una mayor calidad en los bienes y
servicios dentro del mercado. Esto se debe a que, gracias a la capacidad de las
marcas de distinguir entre los diversos productos y servicios, es viable que los
consumidores diferencien los productos y servicios con mayor calidad; asi, los
productos con mejor calidad van a ser los que tengan mejores ventas,
motivando a las empresas productoras a invertir en la calidad de sus productos
para que el nivel de sus ventas incremente y, consecuentemente, también

aumenten sus ganancias.

Estas ganancias incrementaran porque los consumidores satisfechos estaran

dispuestos a pagar mas por un producto de calidad.
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De igual forma, si el productor o comerciante duefio de la marca cuenta con un
incentivo para mantener la calidad de los productos marcados, ello responde al
hecho de que sobre el recaeran los beneficios de una mejor calidad y las
pérdidas derivadas de su deterioro y no, mas bien, a una decision judicial que

lo obligue a actuar en tal sentido. (Rodriguez, 2008, p.87).

En esta linea, las marcas juegan un papel preponderante para los
consumidores, pues les brindan a estos la informacion adecuada del producto o
servicio. De esta forma, se evita que los clientes incurran en errores que los
lleve a seleccionar un producto de una calidad inferior o diferente a la que se
deseaba.

Sobre la importancia de las marcas en la competencia, el autor peruano

Gustavo Rodriguez Garcia (2008) asegura que:

En un pais en el que se protegen adecuadamente las marcas, se logra
alentar tanto la competencia por precios como la competencia por
marcas. “La competencia por precios significa que el productor de
productos de alta calidad reducird sus precios para ganar participacion
en el mercado, mientras que la competencia por marcas funciona de tal
forma que en lugar de reducir los precios para igualarse a los precios del

competidor, los  productores usualmente afiadirdn  nuevas

caracteristicas, mejoraran la efectividad del producto o su atractivo [...]”

(p.89) (Subrayado no es del original).

Todas estas ganancias en favor de las empresas, asi como para los
consumidores e, incluso, a nivel general, para el desarrollo de la nacion, se
pierden al darse infracciones a estos derechos marcarios. Lo anterior sucede

cuando un productor copia la marca de otra empresa para vender sus propios
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productos, pues, con esta medida, se engafa al consumidor y se le presenta

informacion errénea.

Por consiguiente, las marcas no tradicionales al ser marcas sofisticadas
representan una ventaja respecto de las marcas tradicionales, dado que, por su
propia naturaleza, existe mayor dificultad en que otros las copien para sacar
provecho.

Esta mayor dificultad existe por cuanto estos tipos de marcas requieren de
mayor inversion, asi como capacidad técnica para su elaboracion. Por ejemplo,
en la caso de las marcas olfativas, se requiere de un conocimiento

especializado y cientifico que logre desarrollar el olor en especifico.

En otro orden de ideas, debe indicarse que las marcas constituyen un
componente basico y fundamental del sistema de propiedad intelectual, ya que
tienen una fuerte influencia en la inversion extranjera. Lo anterior se
fundamenta en el hecho de que las empresas buscan aquellos paises que

tengan la mejor proteccién para sus activos, sean estos tangibles o intangibles.

Como la proteccion de derechos intelectuales se ha reconocido en la mayoria
de los paises de forma progresiva, es importante aspirar a convertirse en una
nacion que sobresalga en este aspecto, mediante apuestas por aquellas
estrategias de proteccidon novedosas, como, por ejemplo, el reconocimiento de

las marcas no tradicionales.

La proteccion de las marcas es indispensable para entrar en la competitiva
dinamica de mercado global, la cual actualmente se sustenta en estrategias de

mercadeo.

En un mundo globalizado, donde la competencia global es impetuosa, las
estrategias de “marketing” son sumamente importantes. En este punto, las
marcas olfativas, tactiles y gustativas juegan un papel preponderante, pues

logran refrescar el mercado con nuevos conceptos.
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Estas marcas no tradicionales forman parte del concepto de “marketing
sensorial”, el cual incorpora la teoria de los sentidos y ha permitido la
diversificacién de las técnicas de marketing.

La situacion descrita es de particular importancia en aquellos casos en los
cuales los productos y su calidad son sumamente parecidos, pues el punto de
referencia para atraer a nuevos consumidores serd, sin lugar a dudas, la

marca, razon por la cual esta debe de llamar poderosamente su atencion.

Por las razones esbozadas, es viable concluir que las marcas son un bien
necesario y util para el desarrollo y crecimiento de un pais; mas, esta
aseveracion se encuentra sujeta a la efectiva proteccion de los derechos

marcarios, otorgada por el sistema legal de cada pais.

“El sistema legal debe de ser predecible, confiable, y no establecer
regulaciones innecesarias e imprecisas que desalienten el desarrollo del pais”
(Rodriguez, 2008, p.86).

Por ende, es util e importante que Costa Rica incorpore a su sistema legal
marcario la proteccién de otro tipo de marcas, como lasgustativas, olfativas y
tactiles, ya que pueden potenciar el crecimiento del pais.
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CONCLUSIONES

El desarrollo a nivel mundial del tema de las marcas no tradicionales,
y, de forma mas especifica, las marcas no tradicionales no visibles es
sumamente incipiente, tanto a nivel doctrinario, como legislativo y

jurisprudencial.

Existen disparidades sobre el tratamiento y la regulacion de este tipo

de marcas en los paises estudiados.

En el caso de los paises estudiados, debe puntualizarse que, si bien
no todos han incorporado a su sistema marcario las marcas no
tradicionales, no visibles bajo estudio, si existe un consenso sobre el
hecho de que estas pueden funcionar como marcas, ya que tienen la
posibilidad cumplir con la funcién principal de estos signos; es decir,

distinguir productos y servicios de otros en el mercado.

Todos los paises estudiados han encontrado diversos obstaculos
relacionados con la dificultad de inscripcion y registro de las marcas no

tradicionales, no visibles en cuestion.

Los Estados Unidos de América se vislumbra como el pais con mayor
flexibilidad en su normativa marcaria respecto de este tema, lo que lo
convierte en el pais con el mayor numero de marcas no tradicionales

inscritas.

Asimismo, los Estados Unidos es el pais que ha desarrollado mas la
regulacion marcaria en este tema especifico, asi como la regién que
ha tenido mayor desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre este tipo

de marcas.
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La mayoria de las marcas no tradicionales en cuestién estan inscritas
en el Registro Suplementario Estadounidense, debido a que los
organos competentes consideran que es muy dificil que posean
distintividad inherente.

La figura de la “distintividad sobrevenida” ha sido utilizada en los
Estados Unidos como una via alterna para el registro de las marcas en

el Registro Principal Norteamericano.

Los Estados Unidos ha otorgado un tratamiento distinto a las marcas
no tradicionales; especificamente, respecto al tema de la distintividad.

En los Estados Unidos, casos importantes a nivel jurisprudencial han
sido determinantes para el desarrollo de doctrinas. Como ejemplo de
lo anterior, puede mencionarse la doctrina de la funcionalidad, la cual
permite regular, de una manera mas adecuada, las marcas no
tradicionales. La doctrina de la funcionalidad permite un mejor
acercamiento, medida que busca impedir ventajas mercantiles a favor
de solicitantes que hagan un uso inadecuado de las mismas, asi como

evitar la confusiéon en los consumidores.

La forma de representacion utilizada para estas marcas en los Estados
Unidos es imprecisa, lo cual genera una incorrecta proteccion a las

marcas no tradicionales inscritas.

La legislacion relacionada con el tratamiento de este tipo de marcas de
la Comunidad Europea, se perfila mas rigida y cerrada con respecto a

la legislacion norteamericana.

El principal obstaculo para el registro de las marcas no tradicionales

no visibles en Europa, es el tema de la representacion grafica.

En Europa, existen pocos registros inscritos, por las razones antes

mencionadas.
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En Europa, como casos importantes a nivel jurisprudencial, puede
citarse el caso Shield Mark y Sieckmann, el cual ha establecido las
pautas y los criterios a seguir para el registro de este tipo de marcas.

Sobre la representacion gréfica de este tipo de marcas, existen
incongruencias entre sentencias del mismo Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, admitiendo métodos para algunas marcas y
negando otros de la misma naturaleza para otras. Lo anterior
evidencia la falta de un criterio uniforme sobre el tratamiento de este

tema.

Asimismo, existen choques y diferencia de criterios entre el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea y los Tribunales de Apelacion de
la OAMI respecto a la aceptacion de métodos de representacion
gréfica para este tipo de marcas.

En Europa, se ha interpretado de una manera muy restrictiva el
requisito de representacion grafica, pues se han megado métodos de
representacion grafica que si cumplen con el objetivo de este requisito,
el cual consiste en delimitar y establecer de manera objetiva la marca

gue se pretende registrar.

Por el momento, no se vislumbra un futuro prometedor para la
aceptacion de este tipo de marcas en la Comunidad Europea, a pesar
gue la jurisprudencia comunitaria ha aceptado que si son signos aptos
para funcionar como marcas en el mercado. La imposibilidad de su
registro esta ligado principalmente al tema de que aun no se ha
llegado a un consenso sobre cual es la manera mas apta para la

efectiva representacion de las mismas.

Existen paises dentro del continente Europeo, como es el caso de
Benelux, que se han alejado de la linea de pensamiento de la
Comunidad Europea en cuanto a la interpretacion estricta del requisito
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de representacion gréafica. Estos paises han alcanzado un consenso

respecto al método adecuado para cumplir con este requisito.

21.En Latinoamérica, han sido pocos los casos que se han dado sobre a
este tipo de marcas no tradicionales; sin embargo, la tendencia

mayoritaria se ha inclinado a aceptarlas como marcas.

22.Casos como el de Ecuador evidencian que el requisito representacion
gréfica no conlleva mayor problema para el registro de este tipo de

marcas.

23.La Comunidad Andina ha desarrollado un abordaje positivo en cuanto
a la interpretacion del requisito de representacion grafica, asumiendo
gque este se refiere a la necesidad de que las marcas se encuentren
plasmadas en un medio o soporte objetivo.

24.La doctrina de la funcionalidad constituye una herramienta, mediante
la cual se evitan concesiones sobre un derecho, las cuales puedan

implicar una competencia desleal en el mercado.

25.La mayoria de paises que han admitido y acogido este tipo de marcas
en su legislacién deben este hecho a una interpretacion amplia de su
normativa marcaria; pues no existe mencién expresa de este tipo de
marcas, con excepcion de pocos paises como Ecuador, que han

reformado su legislacion.

26.Dentro de las marcas no tradicionales no visibles, las marcas sonoras,
(seguidas por las olfativas), son las mas populares y su desarrollo ha
sido mayor debido a su viabilidad practica. Por otro lado, la dificultad
practica que suponen las marcas tactiles y, mayoritariamente, las
gustativas se puede evidenciar en el hecho que, en la actualidad,
existen muy pocos registros de este tipo en el mundo.
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La Constitucion Politica de Costa Rica reconoce la proteccion de estos
derechos de propiedad intelectual, lo cual evidencia la viabilidad para
gue las marcas no tradicionales no visibles en cuestion sean

incorporadas en la legislacion marcaria costarricense.

El Estado tiene el deber de asegurar la proteccién de estas marcas y

velar por el mantenimiento del derecho en cuestién.

La reforma de la Ley de Marcas en Costa Rica, asi como los Tratados
Internacionales en la materia ratificados por nuestro pais, evidencian
la anuencia a incluir, dentro del sistema juridico costarricense, las
marcas no tradicionales, asi como considerarlas como signos aptos de

cumplir la funcién de marca.

De acuerdo con la normativa vigente que regula la materia en Costa
Rica, si es viable el registro de las marcas olfativas, gustativas y
tactiles mediante una interpretacion amplia del articulo 3 de la Ley de
Marcas, pues si constituyen signos capaces de distinguir los productos
y servicios de otros en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece dentro del
concepto de marca que “una marca constituye cualquier signo o
combinaciéon de signos capaz de distinguir bienes y servicios en el

mercado”.

La lista que contiene el articulo 3 de la Ley 7978 no es una lista
taxativa, sino tan solo ejemplificativa, por lo cual mediante una
interpretacion amplia de ese articulo se puede considerar a este tipo

de signos como marcas.

De acuerdo con la Ley 7978, los olores, sabores y texturas son signos
capaces de ser considerados como marcas, siempre y cuando sean

distintivos.
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34.Cada una de las nuevas marcas no tradicionales no visibles cuenta
con caracteristicas particulares, las cuales, en términos sensoriales,
son mas poderosas que la memoria visual. Lo anterior facilita su
reconocimiento como marcas, siempre que se cumpla con la funcion

distintiva.

35.La distintividad de un signo olfativo, tactil y gustativo no se puede
determinar en forma abstracta, sino que debe analizarse cada caso en
concreto. Por lo tanto, es necesario considerar que, dentro del
Derecho Marcario, la distintividad representa la pauta para determinar
la registrabilidad de un signo.

36.La distintividad en las marcas en cuestidon debe ser analizada de la
misma forma que las marcas no tradicionales, sin hacer distincion

alguna por su naturaleza.

37.En el caso de las marcas sonoras en Costa Rica, la experiencia
reciente evidencia el respaldo normativo que existe para incorporar las
deméas marcas no tradicionales no visibles en el sistema marcario

costarricense.

38.La inscripcion de ocho marcas sonoras en el Registro de Propiedad
Industrial de Costa Rica evidencia la aceptacion y el interés sobre la
proteccion de este tipo de bienes inmateriales, dado el potencial que
las mismas representan como herramientas novedosas de propiedad

intelectual.

39.El registro de las marcas sonoras en Costa Rica no presentd mayores
obstaculos, ya que el Registro de Propiedad Industrial fue capaz de
registrar con éxito estas marcas, apegandose a la normativa marcaria

vigente.



231

40.No obstante, en Costa Rica si se evidencia que existe un vacio legal
normativo respecto al tratamiento de las marcas no tradicionales v,

mas aun, respecto a las marcas en cuestion.

41.En el Estado costarricense, las mayores contradicciones que se han
generado respecto al tratamiento de este tipo de marcas versan sobre
la reproduccién que debe aportarse y al edicto para fines de publicidad
registral.

42.El requisito de la reproduccién de las marcas establecido en el articulo
9 de la Ley 7978 debe ser interpretado de manera que este se refiera
a la necesidad de que la marcas sean plasmadas en un medio/soporte
objetivo.

43. Es posible cumplir con el requisito de la publicacion establecido en el
articulo 15 de la Ley 7978 para este tipo de marcas, ya que existen

métodos para representar de manera objetiva estos signos marcarios.

44.No se les debe dar un tratamiento distinto a este tipo de marcas, en

relacidén con las marcas tradicionales.

45, El efecto juridico inmediato de la inscripcion de estos tipos de marcas

confiere un derecho de uso exclusivo a favor de su titular.

46.EIl analisis de fondo no se dificulta mas en el caso de las marcas en
cuestion, debido a que una representacion objetiva basta para
proporcionar los datos necesarios para realizar este andlisis de una

manera adecuada.

47.Existe una relacion directa entre la proteccion de los bienes
intelectuales y el desarrollo de un pais. Por tanto, se debe abogar por
una proteccion amplia y efectiva que incluya todos los signos capaces
de distinguir ciertos bienes y servicios de otros en el mercado.
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48.Existe un gran interés por parte de las empresas nacionales de
desarrollar y registrar este tipo de marcas para promocionar sus
productos, lo cual demuestra que el sector empresarial costarricense

tiene la capacidad para desarrollar en el mercado este tipo de marcas.

49.EIl crecimiento agilizado de la dinAmica de mercados en el mundo ha
impulsado la creacion de nuevas y atractivas técnicas de mercadeo
para atraer a los consumidores, entre las que se encuentran las

marcas no tradicionales no visibles.

50.La efectiva proteccion de estas marcas potenciarq la inversion
extranjera en nuestro pais, ya que, actualmente, las empresas
muestran interés en registrar y proteger estas herramientas novedosas

de propiedad intelectual.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario reformar el articulo 3 de la Ley 7978 para que incluya las
marcas no tradicionales; especificamente, las marcas sonoras, olfativas,
gustativas y tactiles. Se propone que se modifique de la siguiente

manera:

Articulo 3.-Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se
refieren, en especial, a cualquier signo o combinacion de signos capaz
de distinguir los bienes o servicios; especialmente, las palabras o los
conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras,
los numeros, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los
retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las vifietas, las
orlas, las lineas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores,
asi como los sonidos, los olores, los sabores y las texturas. Asimismo,
pueden consistir en la forma, la presentacion o el acondicionamiento de
los productos, sus envases 0 envolturas o de los medios o locales de
expendio de los productos o servicios correspondientes.

2. Es necesario reformar el articulo 9 de la Ley 7978 para que en el inciso f
se considere que el requisito de la reproduccién de la marca que debe
ser adjuntada en la solicitud sea extensivo para todo tipo de marcas sin
distincion. . Se propone que este numeral sea modificado de la

siguiente manera:

Articulo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca
sera presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendra lo
siguiente:

a) Nombre y direccién del solicitante.

b) Lugar de constitucion y domicilio del solicitante, cuando sea una

persona juridica.
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c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso.

d) Nombre y direccién del apoderado en el pais, cuando el solicitante no
tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el pais.

e) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca
denominativa sin grafia, forma ni color especial.

f) Una reproduccion de la marca en el numero de ejemplares que
determine el reglamento de esta ley. g) Una traducciéon de la marca,
cuando esté constituida por algin elemento denominativo con
significado en un idioma distinto del castellano.

h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales
se use o se usara la marca, agrupados por clases segun la Clasificacion
internacional de productos y servicios de Niza, con la indicacion del
namero de clase.

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos
en los incisos m), n) y p) del articulo 7 y los incisos f) y g) del articulo 8
de la presente ley, cuando sea pertinente.

]) El comprobante de la tasa establecida.

Los solicitantes podran gestionar, ante el Registro, por si mismos, con el
auxilio de un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario.
Cuando un mandatario realice gestiones, deberd presentar el poder
correspondiente, conforme los requisitos del articulo 82 bis de esta Ley.
Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial,
debera indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el
numero de solicitud o registro en que se encuentra; el mandatario podra

actuar hasta donde le permitan facultades autorizadas originalmente.

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud
anterior, presentara la declaracion de prioridad y los documentos
referidos en los parrafos tercero y cuarto del articulo 5 de la presente
ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La
declaracién de prioridad contendra los siguientes datos:

a) El nombre del pais o la oficina regional donde se presenté la solicitud
prioritaria.

b) La fecha de presentacion de la solicitud prioritaria.
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c) El numero de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.

Para efectos de satisfacer el requisito de reproducciéon establecido en el
articulo 9 de la Ley 7978, se recomienda utilizar los siguientes métodos

de reproduccion:

Marcas Olfativas: la reproduccién debe consistir en un dato objetivo

mediante una cromatografia.

Marcas Tactiles: la reproduccion debe consistir en un dato objetivo

mediante una impresion en relieve de la textura.

Marcas Gustativas: la reproduccion debe consistir en un dato objetivo

mediante una cromatografia.

Las reproducciones para todas las marcas anteriores deben venir

acompafadas de una muestra o espécimen de la marca solicitada.

Recomendamos que el Registro de Propiedad Industrial establezca
convenios con instituciones especializadas en las diferentes ramas de
las marcas no tradicionales (sonidos, olores, sabores y texturas), con el
fin de que coadyuven a los examinadores en el proceso de registro de

una de estas marcas.

Para satisfacer el requisito de publicacién establecido en el articulo 15
de la Ley 7978, se recomienda incluir la representacion de la marca, tal
y como se presentd en la solicitud, de manera que se informe, de forma

objetiva, a los terceros el derecho que se esta otorgando

Es necesario que el Registro de Propiedad Industrial emita lineamientos
gue regulen el proceso de registro de las marcas no tradicionales en
general. Estos lineamientos deben establecer de forma clara aspectos
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como: las solicitudes de registro, forma de reproduccién, publicacion,

entre otros.

7. Es de vital importancia que el personal administrativo del Registro de la
Propiedad Industrial se encuentre capacitado en este tema de marcas
no tradicionales, de manera que pueda enfrentar los nuevos retos que
implican este tipo de marcas, desde su solicitud hasta su eventual

inscripcidn para una efectiva proteccion.

8. Es necesario adecuar la base de datos de marcas del Registro de la
Propiedad Industrial (criterios de busqueda) existentes para incluir las
marcas no tradicionales, para que las personas interesadas puedan
acceder con facilidad y obtener la informacién de estos registros de la

manera mas completa posible.

9. Por la naturaleza y las peculiaridades de las marcas olfativas, gustativas
y tactiles, es necesario fortalecer la doctrina y el principio de la no
funcionalidad para evitar que se otorguen concesiones de derecho de
uso exclusivo a elementos que puedan generar una competencia

desleal.

Este fortalecimiento se debe dar, tanto a nivel del Registro de
Propiedad Industrial, como en los 6rganos judiciales competentes en la

materia.

10.Es importante que se tome en cuenta la funcionalidad en todas sus
acepciones; es decir, la funcionalidad utilitaria. Conforme a lo anterior,
debe prohibirse el registro de signos que tengan una funcion utilitaria y la
funcionalidad estética.

11.Para determinar la funcionalidad utilitaria se deben de tomar en cuenta
los siguientes aspectos:
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Si el elemento es una caracteristica propia del producto o es habitual
para la clase de producto en que se pretende distinguir.

Si el elemento cumple una funcién técnica, ya sea porgue es esencial
para el uso o el propdsito del producto, o bien, porque afecta el costo o

calidad del producto.

Para determinar la funcionalidad estética, debe tomarse en cuenta si el
elemento es un ornamento que brinda una ventaja o si, mas bien,

constituye un valor sustancial al producto.

Para el fortalecimiento de la funcionalidad, es importante que se reforme
el articulo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de manera
gque este sea mas inclusivo y no limite la prohibicion de signos
funcionales a la forma de un producto, propia de las marcas

tridimensionales.

Se debe de crear un norma mas general que regule los dos tipos de
funcionalidad aplicados a todos los tipos de marca.
Se propone que se reforme el articulo 7 para que se lea de la siguiente

manera:
Articulo 7- Marcas inadmisibles por razones intrinsecas. No podra ser
registrado como marca un signo que consista en alguno de los

siguientes:

Aquel que se encuentre compuesto por un elemento que sea una

caracteristica propia o habitual de la naturaleza de producto o servicio

que se pretende proteger.

Los signos que se componen de un elemento que cumple una funcidn

técnica dentro del producto o servicio que se pretende proteger.

Los signos compuestos por un elemento ornamental que brinda una

ventaja o valor sustancial al producto o servicio gue se pretende

proteger.
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Exclusivamente un signo o una indicacién que, en el lenguaje corriente o
la usanza comercial del pais, sea una designacion comun o usual del
producto o servicio de que se trata.

Unicamente en un signo o una indicacion que en el comercio pueda
servir para calificar o describir alguna caracteristica del producto o
servicio de que se trata.

Un simple color considerado aisladamente.

Una letra o un digito considerado aisladamente, salvo si se presenta de
modo especial y distintivo.

No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al
cual se aplica.

Sea contrario a la moral o el orden publico.

Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas,
religiones o simbolos nacionales de cualquier pais o de una entidad
internacional.

Pueda causar engafio o confusion sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacién, las cualidades, la aptitud para el
empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra caracteristica del
producto o servicio de que se trata.

Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusién, a
una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante
el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido
cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para
los mismos productos o servicios u otros que, por su haturaleza, puedan
asociarse con aguellos, a menos que, desde el vencimiento o la
cancelacion hayan transcurrido de uno a tres afos, si se trata de una
marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelacion. Esta
prohibicién no sera aplicable cuando la persona que solicita el registro
sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su

causahabiente.

m) Una indicacion geogréafica que no se adecua a lo dispuesto en el

n)

segundo parrafo del articulo 3 de la presente ley.
Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro

emblema, sigla, denominacion o abreviacion de denominacién de
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cualquier Estado u organizacién internacional, sin autorizacion de la
autoridad competente del Estado o la organizacion.

Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o
garantia adoptado por un Estado o una entidad publica, sin autorizacion
de la autoridad competente de ese Estado.

Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de
cualquier pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos,
estampillas, timbres o especies fiscales en general.

Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos
gue lleven a suponer la obtencion de galardones con respecto al
producto o0 servicio correspondiente, salvo si tales galardones
verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su
causante y ello se acredita al solicitar el registro.

Consista en la denominacién de una variedad vegetal protegida en
Costa Rica o en algun pais extranjero con el cual se haya pactado un
tratado 0 acuerdo relativo a la proteccion de las variedades vegetales.
Caiga dentro de la prohibicién prevista en el articulo 60 de la presente

ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un

conjunto de elementos vy, en ella, se exprese el nombre de un producto o

servicio, el registro sélo sera acordado para este producto o servicio.

14. Por otro lado, es necesario desarrollar y regular la figura de la

distintividad sobrevenida en Costa Rica, de manera que sea una via
eficaz para registrar marcas que no posean distintividad inherente, tanto

no tradicionales como tradicionales.

Para estos efectos, se recomienda que la figura sea introducida en la
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
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