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Resumen

La Propiedad Intelectual es por creces una de las ramas del derecho mas olvidadas a nivel
nacional. Tal es asi que, el Peru es considerado a nivel internacional como uno de los paises
con mayor cantidad de delitos contra la propiedad intelectual, lo cual, se ve reflejado al
encontrarse en la posicion 28 de 45 en el Ranking mundial de politicas de Propiedad

Intelectual, segun el Indice Internacional de Propiedad Intelectual — IPI.

El poco desarrollo que se le ha otorgado a las politicas de la Propiedad Intelectual en el Pera
se ve reflejado en las vulneraciones contra los derechos de la propiedad intelectual, asi como

la deficiente regulacion y/o normas complementarias que protejan o regulen su tratamiento.

Es en este punto en donde podemos sefialar que, las politicas de Propiedad Intelectual en el
Pert no otorgan una debida regulacion, dejando en el olvido a figuras que adquieren especial

importancia en las industrias a nivel internacional.

Las marcas, al ser derechos de Propiedad Intelectual, se encuentran reguladas conforme a
lo dispuesto en la Decision 486 del Régimen de la Comunidad Andina, dentro del cual, se
encuentra el Peri como pais miembro. Es asi como las marcas no han sido ajenas a las

deficientes politicas de la Propiedad Intelectual que se ha desarrollado en territorio nacional.

En relacion a las politicas de Propiedad Intelectual implementadas en el Pert, se ha optado
por desarrollar y enfocar la regulacion tnica y exclusivamente para un sector de las marcas, en
especifico, para las marcas tradicionales, dejando en total olvido a las marcas no tradicionales,
tales como las marcas olfativas y sonoras, a pesar de encontrarse expresamente reconocidas

para su registro en territorio nacional.

De esta forma, en el presente trabajo de investigacion, se va a desarrollar las politicas de
Propiedad Intelectual para marcas no tradicionales que tiene el Peru, a fin de identificar sus

deficiencias, para finalmente, sugerir propuestas de mejora en funcion al Derecho Comparado.

El presente trabajo de investigacion es una critica constructiva al sistema juridico nacional
en materia de regulacion de marcas no tradicionales, la cual busca generar interés, esclarecer
vacios, y proponer mejoras, a fin de impulsar el registro de las marcas no tradicionales, las

cuales, se han visto en el olvido en todo el territorio nacional.



Finalmente, y en funcién a los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, todos los administrados tienen el derecho de contar de procedimientos que otorguen
seguridad juridica, lo cual, no se ha venido ejerciendo en cuanto al registro de las marcas no
tradicionales, generando confusion e incerteza respecto al procedimiento que se debe seguir

para su registro.



1.1.
1.2.
1.3.

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

4.1.

4.2.

Indice

L. INtroducCion ....ccceeiiiiiniiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieiieeieeieeeea e 4
Tema de INVeStIZaCION ..ottt e e 5
Situacion ProblematiCa ..........couieiiiii i 5
HiIpOtesis ¥ ODJELIVOS . ..uuieiitt ettt ettt et e e e e 8

I1. Capitulo I: Marco TeOriCo c...ceveriinriiieiiiniiiieiiinieieisiaresnesmmmmmmsesscenss 10
Predmbulo ... ..o 11
Antecedentes de las Marcas como Signos Distintivos ............coevviiviiiiiiiiennnnnnn. 12
Definicion y Caracteristicas de las Marcas ...........oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 14
La Proteccion del Derecho Marcario en Tratados Internacionales ........................ 18

Las marcas tradicionales y no tradicionales en la Decision 486 — Régimen Comun de
la Propiedad Industrial .......... ..o e 20

Registro de las marcas no tradicionales ................cooviiiiiiiiiiii i 21

III.  Capitulo II: Analisis comparativo de la regulacion en Signos no tradicionales

Enfoque metodologico — Método comparado ...........oovvviiiiiiiiiiiiiiiiie e, 31

La regulacion de Signos no tradicionales en el Derecho Comparado ......................31

IV.  Capitulo III: DiSCUSIiON ..coovviineiiiniiiieiiinieietisniesneessetcsnscssssssnsssnsssnn 41
Las deficiencias para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema juridico
nacional — Validacion de la HIpOtesiS .........ovrieiiiiiiiiiii e e, 42

Propuestas de mejora en la regulacion de los Signos no tradicionales en el Pert ........46

V. CONCIUSIONES tevvuiereeniereeeereeeeessseeesssessssseesssssssssssssasssssesssnsssssssonsss 53
VI.  Bibliografia ....cccoieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiitiieciesinccenne 57
VL, AIICXOS tettuieereneeereeeeerseeeesseesesssssesssssasssssesssssssssssesssssasssssescssassnse 62



Introduccion



1.1. Tema de Investigacion:

La problematica de las marcas sonoras y olfativas en el Pera y su falta de regulacion efectiva
— Derecho — Propiedad Intelectual — Marcas — Marcas no tradicionales (olfativas y sonoras) —
Regulacion nacional de las Macas no tradicionales — Deficiencias en el marco normativo
nacional para el tratamiento de las Marcas no tradicionales — Derecho Comparado en materia
de regulaciéon de Marcas no tradicionales — Propuesta de mejora en el marco normativo

nacional para el tratamiento de Marcas no tradicionales.
1.2.  Situacion Problematica:

La Propiedad Intelectual y el fomento a las nuevas innovaciones, representan un rol
importante en el desarrollo social y economico a nivel global. El tratamiento de Propiedad
Intelectual se establece a través de Tratados Internacionales, la Constitucion, y Leyes, siendo

la creacion intelectual una caracteristica inherente en nuestra calidad de seres humanos.

En el Pert, la Propiedad Intelectual se ha protegido a nivel constitucional, desde la
Constitucion de 1823 hasta la actual Constitucion de 1993, como un derecho econdémico

relevante para un 6ptimo desarrollo de mercado.

Sobre el particular, las marcas adquieren especial importancia al tener como funcion la
distinciéon de productos o servicios en el mercado. Las marcas buscan dejar una huella
inolvidable en los consumidores que permita diferenciar un producto o servicio de sus
competidores, asi como garantizar un estandar de calidad, y permitir que los consumidores la

identifiquen para seguir consumiéndola.

Asimismo, las marcas estdn subdivididas en dos (02) categorias: (i) las marcas tradicionales
y (ii) marcas no tradicionales. Por un lado, las marcas tradicionales son comunmente
representadas a través de graficos, y estas deben cumplir con ser distintivas a través de un
elemento tradicional, tales como: palabras, letras, representaciones graficas, nimeros,
emblemas, entre otros; actualmente, este tipo de marca es, en su mayoria, la mas por las

empresas para distinguir sus productos o servicios.



Por otro lado, también existen las marcas no tradicionales, entre los cuales, se encuentran
los signos distintivos sensoriales: olfativos, y sonoros; esto ha generado un constante debate
doctrinal respecto a si este tipo de marcas pueden ser considerados como tales, y por ende ser

materia susceptible de registro, creando discusiones en muchos paises.

Al respecto, la Decision 486 — Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual de los paises
de la Comunidad Andina (en adelante, la “Decision 486”), régimen seguido por el Pert, sefiala
que las marcas sonoras y olfativas son susceptible de registro en cuanto a productos y/o
servicios, no haciendo ninguna referencia sobre las tactiles y gustativas. No obstante, el
registro de marcas sonoras y olfativas a nivel nacional es escaso o nulo, a pesar de encontrarnos
en un mercado altamente competitivo, en el cual, las empresas buscan usar todas las
herramientas juridicas y econdmicas que estén a su alcance para tener un mejor

posicionamiento ante la competencia.

Lo anterior sefialado se puede evidenciar con (i) la Carta N° 00882-2021-OAF/INDECOPI,
de fecha 04 de noviembre del 2021, mediante la cual, Indecopi sefala que a la fecha no existen
registradas marcas olfativas registradas a nivel nacional, y (ii) la Carta N° 000889-2021-
OAF/INDECOPI, de fecha 04 de noviembre del 2021, mediante la cual, Indecopi sefiala que
unicamente se encuentran registradas 31 marcas sonoras vigentes a nivel nacional, de las

cuales, solo seis (06) corresponden a empresas peruanas [Anexo N° 01].

De esta forma, podemos evidenciar que nos encontramos ante una herramienta juridica
escasamente utilizada y desaprovechada, la cual, podria dinamizar el mercado nacional y
hacerlo mas competitivo, contando con marcas que creen a nuevas estrategias comerciales,

generando un mejor posicionamiento empresarial.

La importancia de impulsar el registro de las marcas no tradicionales radica en crear nuevas
estrategias comerciales, las cuales, tienen como principal objetivo alcanzar una considerable
cantidad de ventas del producto o servicio, ello lograndose al darle una mayor visibilidad al
producto o servicio. Estas estrategias comerciales consisten en llevar un producto o servicio

al mercado, por lo cual, impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas seria un nuevo



camino para que las empresas le den mayor visibilidad a sus productos o servicios de forma

innovadora y vanguardista.

A demas de lo anterior sefialado, la creacion de nuevas estrategias comerciales no solo
incrementaria la cantidad de ventas al darlo mayor visibilidad a los productos y servicios, sino
que, también incrementaria la competencia en el mismo. Asi, las empresas competirian por la
visibilidad de sus productos o servicios, mejorando sus estrategias, procesos, calidad, entre

otros elementos que serian de beneficio para los consumidores finales.

Segun Institute for Management Development (IMD), el Pert se encontrd en el puesto 58
de 64 paises en el ranking de competitividad en el ambito global durante el periodo 2021,
siendo esta una de sus peores posiciones. Es por ello que, impulsar el registro de las marcas
sonoras y olfativas, generando nuevas estrategias comerciales, serviria como una herramienta
innovadora para impulsar la competitividad que se ha visto perjudicada en los ultimos anos,

segun recientes estudios [Anexo N° 02].

Un ejemplo de lo anterior sefalado, es la primera marca sonora registrada en el Peru, la
cual, fue otorgada a su Titular D’onoftrio S.A. mediante Certificado N° P00040308, con fecha
11 de septiembre de 1997, para distinguir productos: Helados comestibles, confiteria
chocolates, galletas caramelos y demds productos, mediante Exp. N° 30319-1997. La marca
sonora de D’onofrio, fue por mucho tiempo un simbolo adherido a la mentalidad de los
peruanos, siendo imposible no reconocer el peculiar sonido de la trompeta y asociarlo con su

titular, siendo esta una estrategia innovadora y con gran repercusion en el mercado nacional.

El escaso o nulo registro de las marcas sonoras y olfativas, podria suponer una deficiencia
en su regulacion, una escasez de informacion de la misma, y/o un tratamiento obsoleto en
contraste al Derecho Comparado. En este orden de ideas, la problematica radicaria en las
deficiencias que podria presentar el sistema juridico nacional en materia de regulacion efectiva
para el registro de marcas no tradicionales, lo cual, evita, obstaculiza y/o desincentiva el

registro de las mismas.



Finalmente, a través de la presente investigacion se buscara lograr identificar cuales son los
factores que evitan, obstaculizan y/o desincentivan el registro de las marcas no tradicionales,
aun cuando son reconocidas por la Decision 486, y se establecerd una propuesta de mejora

para el incentivo en el registro de este tipo de marcas, en funcion al Derecho Comparado.
1.3.  Hipétesis y Objetivos
Hipotesis:

Elregistro de marcas no tradicionales a nivel nacional es insuficiente debido a que el sistema
juridico nacional en materia de regulacion para este tipo de marcas tiene muchas deficiencias
y obstéculos. Esto desincentivaria y obstaculizaria el registro de las mismas a nivel nacional,

evitando mayor dinamicidad en el mercado nacional.

Lo anterior sefialado puede evidenciarse ya que, en la actualidad, inicamente se ha otorgado
el registro a 31 marcas sonoras, de las cuales solo seis (06) son de empresas nacionales; y

ninguna marca olfativa.

Adicionalmente, se plantea que el tratamiento normativo de las marcas sonoras y olfativas
en el Pertl es obsoleto e insuficiente en funcion al Derecho Comparado para el registro de
marcas no tradicionales, siendo necesario afrontar los nuevos retos que presenta el Derecho
Marcario. Asimismo, el registro de marcas a nivel nacional, no se acoplaria a las exigencias
necesarias para impulsar e incentivar el registro de este tipo de marcas, siendo un sistema

convencional y poco practico para incluir a este tipo de marcas.

Por tanto, resulta necesario modificar la normativa vigente a fin de establecer una regulacion
especifica para el registro de este tipo de marcas no tradicionales, asi como reestructurar el
sistema de registro de marcas, con la finalidad de adecuarlo a todos los tipos de marcas
(tradicionales y no tradicionales), e implementar mecanismos de incentivo y guias

metodologicas para el registro de marcas sonoras y olfativas.
Objetivo Principal:

El objetivo principal de la presente investigacion es determinar las deficiencias y obstaculos

que presenta el sistema juridico nacional en materia de las marcas no tradicionales que



desincentiva y obstaculiza el registro de las marcas sonoras y olfativas, evitando mayor

dinamicidad en el mercado nacional.

Objetivos Especificos:

Los objetivos especificos a desarrollar en los capitulos de la presente investigacion, se

encuentran los siguientes:

e Identificar si las marcas sonoras y olfativas tienen capacidad de distintiva y de
representacion grafica como requisitos para su inscripcion en el registro de marcas, al

igual que las marcas tradicionales.

e Identificar que tratamiento juridico diferenciado deberia tener el sistema juridico
nacional en materia de marcas no tradicionales, y si, en la actualidad, abria un vacio

legal por en caso no se contemple un debido tratamiento de los mismos.

e Identificar que mecanismos juridicos podrian mejorar e incentivar el registro de las
marcas sonoras y olfativas, con la finalidad de impulsar y dinamizar el mercado por el

uso de los mismos, en funcion al Derecho Comparado.



Capitulo I: Marco Teorico
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2.1. Preambulo

La propiedad intelectual es un area del derecho mediante la cual se busca fomentar la
innovacion, las creaciones y, por otro lado, también ordena los mercados en la medida que
facilita la toma de decisiones de los consumidores a través de las marcas. Las marcas son
consideradas como un activo intangible, siendo un instrumento para el desarrollo de las
empresas, la cual adquiere especial relevancia al otorgar un valor agregado y distinguir a la

misma en el mercado.

A nivel nacional, las marcas han sido definidas de manera amplia en el articulo 134 de la
Decision 486, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado, siendo susceptibles de registrarse como marcas son aquellos que gocen de
representacion grafica. Ademas, dispone que la naturaleza del producto o servicio en ningin
caso sera obstaculo para el registro de la marca; y, se considera expresamente la posibilidad
de registrar marcas sonoras y olfativas, siendo estas consideradas como Marcas no

tradicionales de signos no visibles.

En este sentido, las marcas no tradicionales son una nueva modalidad de signos distintivos
para diferenciar productos en el marco de una creciente competencia en el mercado. Esta
competencia busca cada vez generar mayor eficiencia en cuanto a precio y productos. Sin
embargo, es crucial para dicha competencia darle al producto o servicio nuevas formas o
caracteristicas para poder distinguirlo en el mercado y hacerlos mas atractivos para los
consumidores a través de nuevas estrategias comerciales, no limitdndolos Unicamente a su

percepcion visual, sino también utilizando la distincion sensorial.

Esta moderna forma que han adquirido las marcas, es decir, las marcas no tradicionales,
tienen como principal funcidon en el mercado la distincion del producto o servicio, y busca
tener un poder evocativo en los consumidores, pero para ello, tendrad que comprobarse si tienen

la capacidad de cumplir con otros requisitos para el registro de las mismas.

11



En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo de investigaciéon es conocer y
analizar los problemas y obstaculos que se generan a partir del registro de las marcas no
tradicionales, tales como las marcas sonoras y olfativas. Es por ello, que también analizaremos
los requisitos que se exigen para el registro de este tipo de marcas, y algunas posibles
alternativas para fomentar el mismo, con la finalidad de introducir esta figura en el mercado y

crear nuevas estrategias comerciales.

2.2. Antecedentes de las Marcas como Signos Distintivos:

Para desarrollar la naturaleza de las marcas como un signo distintivo, es importante sefialar
que estas se encuentran dentro del ambito de la propiedad intelectual, las cuales han venido
siendo instrumentos de diferenciacion y distincidon de producto y/o servicios que brindan las

empresas a lo largo de los afios.

En la antigliedad se utilizaban las marcas como instrumento para identificar los bienes con
distintos propositos, dentro del cual se encontraba lo que ahora conocemos como la distincién

de un producto.

Es asi que, en la época griega, con la finalidad de identificar y brindar autenticidad al origen
de los productos comercializados, se acostumbraba a colocarles el nombre del creador; esto
aplicaba a obras de arte, o estatuas, pero también a otros objetos mas cotidianos como las
vasijas. Los griegos utilizaban el nombre del artista para identificar sus propias obras de arte,
siendo que dicha forma de “marcar” el producto, la denominaban como “sigilla” (Pazmifio,

2009).

Por otro lado, encontramos que en Roma se utilizaron la marca como hoy en dia la
conocemos. Asimismo, E. Rodriguez (2003) sefala que, la cuidad de Roma es considerada
como la civilizacidn mds antigua que ha utilizado la figura de la marca con fines similares al
actual, y en especifico a su finalidad de distinguir productos y/o servicios. Destacando ademas

que, en Roma la llamada Lex Cornelia era la Ley de proteccion juridica de marcas.

Para la Edad Media, en pleno desarrollo econdmico e incremento de comercio entre reinos,

las marcas ya empezaban a tener uso obligatorio en los articulos para propositos muy diversos.
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Tal y como senala el profesor Guillermo Cabanellas (1989), las marcas en la Edad Media tenian
fines como: (i) identificar al artesano, (ii) mecanismo de control de las mercaderias, (iii) impedir

la importacion de las mercaderias extranjeras; y, (iv) incrementar la recaudacion fiscal.

En 1750, con el inicio de la Revolucion Industrial, el desarrollo tecnolégico se convirtid en
una pieza fundamental para el desarrollo econémico a nivel global. Con la elaboracion de
productos en serie, generando mayores riquezas a las empresas, se incremento la necesidad de
identificar el origen de los productos fabricados, siendo la propiedad intelectual la pieza clave

para ello (Alvear, 1970).

Posteriormente, comenzo6 a utilizarse la figura del resarcimiento para indemnizar imitaciones
y falsificaciones de marcas; ello debido a que no existian leyes en materia de Derecho Marcario
dentro el derecho anglosajon La proteccion juridica de la marca se establecié aproximadamente
en el siglo XIX en el derecho ango-norteamericano, incluido en el Derecho de competencia

desleal (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011).

A mediados del siglo XIX, el Derecho Marcario ya era reconocido a nivel mundial, a tal
punto que la mayoria de paises protegian la propiedad intelectual, desde sus Constituciones
hasta tratados multilaterales entre naciones. Dichos tratados multilaterales entre naciones,
dieron inicio a la adopcion de un mayor compromiso mundial para la proteccion de la Propiedad
Intelectual, y fue asi como en 1883 surge la Convencion Internacional para la proteccion de la

Propiedad Industrial, conocida como la Convencion de Paris.

Lo anterior sefialado dio origen a la creacion de las Oficinas Internacionales Reunidas para
la Proteccion de la Propiedad Intelectual en 1893. La misma que para 1970, se convertiria en la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI, una sede intergubernamental con
sede en Suiza, que tiene como objetivo desarrollar un sistema internacional de proteccion a la
propiedad intelectual que contribuya al crecimiento econémico en los paises miembro (Portal

Web de la OMPI).

Asi, actualmente las marcas a nivel internacional desempefian un rol fundamental para
promover el desarrollo econdémico de una compafiia en el mercado, ya que mantienen una

relacion proporcional entre la valorizacion de la marca y la posicidon de dominio en el mercado,
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tal y como puede evidenciarse en el Ranking de las marcas mas valorades elaborada por Brand

Finance Global 500 en el 2021 [Anexo N° 03].

De esta forma, encontramos como a nivel mundial las principales marcas tienen un gran
impacto en cuanto al alcance y la fidelizacion de sus consumidores, lo cual se logra mantener

con la distincion del producto y/o servicio en el mercado.

Es por lo anterior sefialado que, el desarrollo econdémico de una empresa o negocio en el
mercado ha dependido mucho del posicionamiento que tenga la marca y como se introduzca la
misma en el mercado. No obstante, a pesar que el desarrollo econdémico de la empresa estd
estrechamente ligado al posicionamiento de la marca, la legislacion nacional ha abandonado la
figura de las marcas no tradicionales, de tal forma que el sistema juridico nacional no contempla
mayores luces respecto al procedimiento de registro de este tipo de marcas, ni ha otorgado
ningln incentivo a fin de impulsar su registro, lo cual, podria limitar la creacion de nuevas

estrategias comerciales, y con ello, la competencia en el mercado.

A lo largo de la historia, las marcas han sido esenciales para que los consumidores
identifiquen a los productos o servicios que adquieren de las empresas o comerciantes. A partir
de esta identificacion los consumidores han seleccionado los productos o servicios que han
continuado consumiendo o dejado de consumir, posicionando a las empresas en el mercado en
funcion a los ingresos que han tenido. Por ello y desde su origen, las marcas han adquirido
especial relevancia en el mercado al ser la imagen o el rostro conocido de las empresas o

comerciantes, que los consumidores utilizan para identificar sus productos.

2.3. Definicion y caracteristicas de las Marcas:

El concepto de la “marca” se utiliza cominmente en diferentes esferas ademas de la
juridica, como por ejemplo en la publicidad a través del marketing, también para fines del
trafico econdmico y la competencia. Sin embargo, la presente investigacion abarcard
unicamente la definicion legal de las marcas. Asimismo, cabe precisar que la definicion de
“marca” ha variado acorde a la definicion otorgada por cada legislacion a nivel internacional.
Es decir, el concepto de “marca” lejos de ser un concepto estatico, es un concepto dinamico

que ha venido evolucionando a través del tiempo y acoplandose en cada legislacion.
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La OMPI sefiala de manera amplia que, por marca se entiende un signo o combinacion de
estos que diferencie productos o servicios de los demés” (Portal Web de la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI).

A partir de la definicion de “marca” de la OMPI, diferentes paises han adoptado su propia

definicion a través de su legislacion, entre los cuales se encuentran:

. Estados Unidos, sefiala que la definicion de la marca incluye cualquier palabra,
nombre, simbolo, dispositivo, y cualquier combinacion de estos, que son utilizados por una
persona con la intencion de utilizarla para el comercio, aplicando su registro en el registro
principal 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.” (Cddigo de los Estados Unidos Capitulo 15 Seccion 1127 del Lanham Act).

Estados Unidos ha sido uno de los paises mas reconocidos en cuanto a la implementacion
de politicas de Propiedad Intelectual, gozando de una extension amplia, abierta y flexible en
cuanto a las marcas, ademas de registrarlas en un Registro Principal, en el cual, se incluyen a

todas las marcas que cuentan con una distintividad inherente.

. La Union Europea, sefiala que todo signo que pueda ser objeto de representacion
grafica, tales como palabras, dibujos, letras, cifras, forma de producto o de su representacion,
e incluso nombres de personas, siempre que tales signos sean apropiados para distinguir

productos o servicios de una empresa de los de otra. (Directiva 89/104/CEE).

La Union Europea cuenta con una definicion cerrada de las marcas, es decir, cuenta con
una lista taxativa de estas, y enfocada mas a las marcas tradicionales, siendo un régimen mas
conservador, lo cual, delimita el registro de marcas no tradicionales, a pesar que el Tribunal
de Justicia de la Unidon Europea ha tratado de resarcir esta rigidez en diversos

pronunciamientos.

15



o México, senala que la marca es todo signo visible que distinga productos de otros de

su misma especie o clase en el mercado. (Ley de la Propiedad Industrial de México).

La Ley de la Propiedad Industrial de México ha reducido enormemente la definicion de la
marca, delimitdndola inicamente a signos visibles. De esta forma, la mencionada Ley tendria
un tratamiento mas cerrado e inflexible en cuanto a la definicion de marcas, excluyendo
expresamente a aquellas que estan compuestas por elementos no visibles, tales como las

marcas sonoras y olfativas.

. Por tultimo, la Comunidad Andina de Naciones, que comprende tanto a Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru, sefiala que la marca podra ser constituida por cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sean susceptibles de
representacion grafica. Asi, entre el listado de signos susceptibles de ser registrados como
marca, encontramos a las palabras, imagenes o figuras, escudos, emblemas, ¢ inclusive los

sonidos y olores, entre otros, o cualquier combinacion de estos. (Decision 486)

Habiendo revisado la definicion de las marcas en la legislacion comparada, se desprende
que se prioriza una definicion amplia de esta figura, en la medida que puede estar conformada
por todo signo o mezcla de estos que sean susceptibles de diferenciar productos y/o servicios,
y, ademas, que estos puedan ser identificables por los administrados mediante una

representacion.

Como se ha podido observar, podemos inferir que la Decision 486 define de forma amplia
a la marca, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. No obstante, a efectos de abundar mas en esta definicion, corresponde revisar lo
desarrollado por Carlos Fernandez (2004), el cual sefiala que, la marca es un bien intangible
que se materializa para percibirla a través de nuestros sentidos, pudiendo reproducirse de

forma ilimitada en diversos sitios.
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A partir de este punto podemos concluir que, la legislacion nacional e internacional ha
recogido dos (02) elementos caracteristicos esenciales de la marca, los cuales son (i) la

Distintividad, y (ii) la Perceptibilidad.
1. Sobre la Distintividad:

La distintividad de la marca es considerada una de las principales caracteristicas del signo
distintivo para que este sea susceptible de su registro como marca. De esta manera, la doctrina
es uniforme al sefialar que esta caracteristica es indispensable para cumplir la funcion principal

de la marca, la cual es distinguir productos o servicios en el mercado, sin riesgo a confusion.

Diego Chijane (2007), senala que la distintividad es la caracteristica ineludible que debe
presentar todo signo que pretenda ser legalmente registrado. Por lo tanto, a través la marca, el

usuario debe tener la capacidad de identificarlo a través del tipo de marca que pueda percibir.

Asi, la OMPI sefiala que, para que los signos puedan considerarse como distintivos deben
poder ser reconocidos como elementos identificadores de productos o servicios de

determinadas fuentes comerciales por parte de las personas a las que se dirigen;

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013), sefiala que la
distintividad es la aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar los
productos y/o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario lo pueda escoger en el
mercado, siento este el elemento indispensable para el cumplimiento de su principal funcion

(Proceso 026-1P-2013).

De esta forma, podemos concluir que la Distintividad es el elemento mas importante de una
marca, porque se configura como la esencia de la misma y le permite alcanzar su objetivo:
distinguirse entre los productos o servicios que hay en el mercado. Por lo cual, el caracter
distintivo de una marca debe presentarse en todos los tipos de marca, tanto en las marcas

tradicionales como en las no tradicionales.

2. Sobre la Perceptibilidad:
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La doctrina también ha sefialado a la perceptibilidad como otro elemento sustancial del
signo distintivo, en la medida que este debe ser perceptible por las personas, es decir, que
pueda ser identificado y aprehendido por alguno de nuestros sentidos. Esto, en la medida que
se les pueda transmitir a los consumidores el origen empresarial a través de un mensaje

sensorial y cumplir con la funcién de la marca.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011) sefiala que la
marca es un bien intangible, por lo que, para poder ser captada y apreciada, debe poder ser
representada mediante una impresion material, con la finalidad de poder ser apreciada a través
de los sentidos del ser humano, es decir, por medios sensoriales, y asimilados intelectualmente,

penetrando en la mente de los consumidores. (Proceso 60-1P-2011).

Conforme a lo sefialado, la Perceptibilidad de la marca es un elemento ligado a la
distintividad, toda vez que consiste en la identificacion de la marca por parte de los
consumidores, es decir, que la marca pueda ser apreciada por los consumidores a través de los
medios sensoriales propio del ser humano. Asi, las marcas tradicionales son cominmente
percibidas mediante el sentido de la vista, y las marcas no tradicionales son cominmente

percibidas mediante los otros sentidos (olfato, oido, etc).
2.4. La proteccion del Derecho Marcario en Tratados Internacionales:

Entre los principales Tratados Internaciones de los cuales el Perti forma parte, podemos

encontrar a los siguientes:

o Convenio de Paris (1883): Se configur6 como la primera iniciativa que ayudé que los
creadores a proteger sus obras intelectuales a nivel internacional porque fue el primer convenio
que permitio a los Estados Partes proteger sus derechos en materia de propiedad industrial a

nivel mundial.
De esta forma, el Convenio de Paris fue el primer gran paso que se dio a nivel internacional

para la proteccion de la propiedad intelectual, resaltando su importancia para el desarrollo

economico de sus paises miembro.
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° Acuerdo de Promocion Comercial Peri — EEUU (2006): Establece en el articulo 16.2
que no podréa denegarse el registro de una marca compuesta por un sonido o un olor. De esta
forma, el acuerdo celebrado entre el Peru y EEUU desarrolla la posibilidad de registrar marcas
sonoras u olfativas, no debiéndose denegar la solicitud por el hecho de que la marca no pueda

ser perceptible visualmente.

Mediante este Acuerdo, se reconoce el registro de marcas no tradicionales, y en especifico
de marcas que no puedan ser percibidas visualmente, tales como las marcas sonoras y olfativas,
y, se impulsa al registro de las mismas, evitandose su denegatoria por el hecho de no ser

perceptibles visualmente, entre Per1 y Estados Unidos.

o Acuerdo Comercial entre el Peri y la Union Europea (2010): Establece
especificamente en su articulo 203 que, podran ser constituidos como marcas cualquier signo o
combinacion de signos que puedan distinguir productos o servicios de una empresa.
Entendiendo como signos a palabras, letras, nimeros, figuras, sonidos, e incluso nombres de

personas, combinaciones de colores, o la mezcla de estos.

De esta forma, el acuerdo mencionado establece la posibilidad de registro de cualquier signo
que sea capaz de distinguir mercancias o servicios, ademas mencionando la posibilidad de
registrar marcas no tradicionales, asi como los sonidos. Asi, se reconoce la posibilidad de

registrar también marcas que no sean perceptibles visualmente, entre Peru y la Unién Europea.

. Acuerdo de Asociacion Transpacifico -TPP (2016): Celebrado entre el Perti, Canada,
Estados Unidos de América, México, Chile, Japon, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei,
Australia y Nueva Zelanda. El documento estable en su articulo 18.18 que, ningin Estado Parte
requerird acreditar que el signo sea visualmente perceptible para su registro, e indica que no
podra denegarse el registro de una marca solo por el hecho de estar compuesta por un sonido, o

por un olor.

De esta forma, el acuerdo de asociacion transpacifico establece que no debe exigirse como

condicion de registro que el signo sea visible, e impulsa que los paises miembros realicen sus
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mejores esfuerzos en el registro de marcas olfativas. Este acuerdo evidencia que hay escasas
marcas sonoras y olfativas registradas, al sefialar que los paises miembros no pueden denegar
su registro por su naturaleza, a fin de impulsar su registro y generar mayores marcas en el

mercado.

. Tratado de Singapur: Celebrado en 2006, busca crear un marco internacional moderno
y dindmico para la armonizacion de los tramites administrativos de registro de marcas, el cual

posee un alcance mas amplio en la consideracion de las nuevas tecnologias de la investigacion.

2.5. Las marcas tradicionales y no tradicionales en la Decision 486 — Régimen Comun

de la Propiedad Industrial:

La Decision 486 y el Decreto Legislativo N° 1075 — Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486, son los cuerpos normativos que contienen
disposiciones de cardcter comun sobre la proteccion industrial e intelectual para sus paises

miembros, entre los cuales se encuentra el Pert.

Al respecto, la Decision 486 establece que se podran constituir como marcas las
denominaciones (marcas denominativas), las figuras (marcas figurativas) o por una
combinacion de ambas (marcas mixtas). Estos tipos de marcas son cominmente conocidos
como “marcas tradicionales”, las cuales, son reconocidas como aptas para el registro de las

mismas.

No obstante, en el marco del desarrollo empresarial y nuevas estrategias corporativas, las
empresas han utilizado nuevos elementos para el registro de una marca con la finalidad de
volverla més atractiva en el mercado. Esta nueva modalidad de marcas incluye la utilizacién
de nuevos elementos para la distincion del producto o servicio, tales como elementos
perceptibles por otros sentidos propios del ser humano, como el olfato, oido, y gusto. A este

grupo de marcas, se les denomina como “marcas no tradicionales”.
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Segun J. Castro (2012), se entiende por “marcas no tradicionales” a la oposicion de las
“marcas tradicionales”; es decir, aquellas que no se representan mediante letras, nimeros,

palabras, dibujos o simbolos, y que no necesariamente sean visualmente apreciadas.

Asimismo, es importante precisar que la clasificacion de las marcas puede variar a lo largo
del tiempo, porque las percepciones, tendencias, entre otros factores se encuentran en cambio
constante. Asi, lo que actualmente consideramos como “marcas tradicionales” en el pasado
pudieron percibirse como no tradicionales; y, las consideradas como “marcas no tradicionales”

podrian ser consideradas como “marcas tradicionales” en un futuro.

La definicién de “marcas tradicionales” y “marcas no tradicionales” ha sido un elemento
dindmico, ya que las marcas no tradicionales que hoy conocemos, podrian ser usadas en un
futuro de manera habitual, y ya no ser identificadas como tal, sino como marcas tradicionales,

segun las politicas de Propiedad Intelectual que se implementen a fin de expandir su registro.

En el Pert, podemos encontrar que la Decision 486 contempla expresamente dentro de los
signos susceptibles de registro a las marcas olfativas y sonoras, las cuales configuran como
marcas no tradicionales, y, por lo cual, este tipo de marcas son signos distintivos que vienen
siendo regulados y aceptados para su registro, aun cuando su registro viene siendo escaso o

nulo en la actualidad.
2.6. Registro de las marcas no tradicionales

El articulo 134 de la Decision 486, sefiala que los requisitos para el registro de marcas son
dos (02): (i) la distintividad, es decir, la capacidad que tiene el signo para distinguir productos
o servicios en el mercado, y (ii) la representacion grafica, es decir, la posibilidad que el signo
a registrar sea descrito graficamente para apreciar todos sus elementos, y posteriormente,
publicarse la solicitud de registro en los medios oficiales (Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina — Proceso 421-1P-2019).

Los requisitos mencionados han ocasionado gran debate en la doctrina, debido a que

algunos autores han cuestionado la capacidad distintiva y representacion grafica de las marcas
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no tradicionales, por tratarse de marcas que, evidentemente no pueden ser percibidas
visualmente. No obstante, este debate ha venido siendo superado en la medida que las marcas

no tradicionales si pueden cumplir con dichos requisitos para ser susceptibles de registro

En el Peru, las marcas no tradicionales como las olfativas y sonoras, pueden ser susceptibles
de registro y cuentan con la capacidad de cumplir con los requisitos para el registro de las

mismas, conforme a lo siguiente:
o Capacidad Distintiva de las Marcas Sonoras:

Las Marcas sonoras, como lo senala Carlos Alberto (1995), son aquellos signos
distinguibles por el sentido del oido que sirven para identificar un producto o servicio mediante

su propagacion, debiendo ser original o novedoso, y llamativo.

En relacion a la capacidad distintiva de las marcas sonoras, ya hemos sefialado que es la
capacidad intrinseca del signo para distinguir productos o servicios de otros, no obstante,
Diego Chijane (2007) argumenta que, no es necesario que el signo sea distintivo, sino que sea

apto para serlo.

Segun lo anterior seialado, la aptitud distintiva es un elemento dindmico que evoluciona a
la distincion del signo, segin el uso que tenga este en el mercado, no debiendo rechazarse de
facto la solicitud del registro. En este mismo sentido, la 16° sesiéon del Comité Permanente
sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (2006), sefiala que
es posible que los sonidos no tengan una aptitud propia para distinguir bienes y servicios, no

obstante, el uso frecuente de estos podra otorgar un carécter distintivo con el uso.

La capacidad distintiva de las marcas sonoras ha sido aceptada por la mayoria de la doctrina
internacional. Asi, Baldo Kresalja (2001) expresa que no hay discusion en la Doctrina
internacional respecto a la aptitud distintiva de los sonidos para distinguir productos y

servicios; lo cual, hace que las empresas lo usen con mayor frecuencia.
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Asimismo, es importante sefialar que la 16° sesion del Comité Permanente sobre Derecho
de Marcas, Disenos Industriales e Indicaciones Geograficas (2006) distingue dos (02) tipos de
marcas sonoras: (i) las musicales, creadas a partir de una composiciéon musical en pentagramas
o pautas musicales, y (ii) las no musicales, creadas a partir de reproduccion de sonidos propios

de la naturaleza.

De esta forma, podemos analizar que las marcas sonoras, tanto las musicales como las no
musicales, pueden tener capacidad distintica como el caracter intrinseco de poder identificar

productos o servicios, siendo cominmente aceptado a nivel internacional.

o La Representacion Grafica de las Marcas Sonoras:

Es a partir de este punto en donde empieza a evidenciarse complicaciones en el sistema
nacional, puesto que, la representacion grafica de un sonido como requisito para el registro

del mismo como una marca, es uno de los mayores desafios que afronta nuestra legislacion.

Como se ha establecido en la 16° sesion del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (2006), los signos sonoros deben
representarse graficamente, haciendo uso de pentagramas, o bien descrito con palabras,

ademas de poder aportar casetes y discos compactos para una mejor identificacion.

De esta misma forma, Shield Mark (2002) senala que el Tribunal de Justicia de la Union
Europea establecid que, para el registro de las marcas sonoras, tanto musicales como no
musicales, la representacion grafica del sonido debia ser clara, precisa, completa por si misma,

asi como accesible, inteligible, y objetiva.

Por otro lado, la 17° Sesion del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (2007) establecid que, el requisito de representacion
grafica en los signos sonoros musicales podria cumplirse con notas musicales contempladas

en un pentagrama.
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Asi, la representacion grafica de marcas sonoras musicales, puede satisfacerse con la
presentacion de un pentagrama, y complementandose con la descripcion escrita del sonido y

grabacion en un casete o CD, segun la exigencia de cada pais.

Diego Chijane (2007) sefiala que, si bien las marcas sonoras musicales podrian
representarse mediante notas musicales, esta no seria una representacion precisa, ya que no
determinaria la tonalidad ni la duracidn ni las pausas de los sonidos musicales comprendidos

en el pentagrama.

De esta forma, para el registro de marcas sonoras musicales, los elementos que otorgarian
una representacion grafica de sonidos musicales de forma clara y precisar, serian el conjunto

de las notas musicales en un pentagrama, y la grabacioén en un casete o CD.

Por otro lado, en relacion a la representacion grafica de las marcas sonoras no musicales,
tales como el sonido de una taza rompiéndose o el sonido de un oso rugiendo, la 17° Sesion
del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas (2007) establecio que, podria satisfacerse a través oscilogramas, espectrogramas
0 sonogramas, no obstante, estos no resultarian facilmente comprensibles para el publico en

general.

Por lo anterior, la Decimonovena Sesion del Comité Permanente sobre Derechos de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas (2008) establecidé que, la
representacion grafica para sonidos no musicales podria acreditarse por la onomatopeya, es
decir, la descripcion escrita del sonido no musical, ademas de una grabacion sonora adjunta a

la solicitud.

Como se puede apreciarse, la representacion grafica para el registro de marcas sonoras no
musicales, puede satisfacerse con la presentacion de onomatopeya, oscilogramas,
espectrogramas o sonogramas, ademas de una descripcion escrita del sonido y grabacion en
un casete o CD, siendo elementos que otorgarian una representacion grafica de forma precisa

y clara.
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Cabre precisar que, Diego Chijane sefiala que, entre el sonido real y la onomatopeya tal
como se pronuncia, existe un desfase, ya que a través de la escritura no se podria imitar todos

los sonidos que reproduce la naturaleza.

Por lo cual, no basta solamente la presentacion de la onomatopeya para la acreditacion de
la representacion grafica del sonido no musical, sino que, es el conjunto de elementos, tales
como la onomatopeya, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, ademds de una
descripcion escrita del sonido y grabacion en un casete o CD, aquellos que acreditarian la

representacion grafica de forma precisa y clara.

A manera de analisis sobre la representacion grafica de los sonidos, podemos concluir que
este es uno de los mayores retos a nivel juridico, puesto que supone plasmar de forma grafica
un sonido musical o no musical. No obstante, como hemos podido observar, es el conjunto de
elementos los que otorgan una mayor claridad y precision en cuanto a la representacion grafica
de los sonidos, tanto musicales como no musicales, puesto que, la simple representacion
escrita de un sonido, no otorga acredita mayor distintividad, siendo necesario recurrir a otros

tipos de mecanismos.

o Capacidad Distintiva de las Marcas Olfativas:

Las marcas olfativas, son signos distintivos que estdn conformados por aromas, o algiin

otro olor susceptible del sentido del olfato y que sirvan para distinguir un producto o servicio.

Al respecto, hay un gran debate doctrinal respecto a si este tipo de marcas tiene capacidad
distintiva. Por un lado, Diego Chijane (2017) sefiala que el olfato no es el sentido mas
desarrollado ni usado por los seres humanos para identificar elementos, por lo que, los

consumidores tienden a identificar productos o servicios a través de otros sentidos.

No obstante, otro lado de la doctrina sefala que, actualmente, los olores si cuentan con

capacidad distintiva y son registrables, debiendo gozar de proteccion legal (Ferrero, 2009).
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José Daniel Mejia (2013) sefiala que, para acreditar la distintividad en las marcas olfativas,
el olor debe ser completamente novedoso, es decir, diferente al olor habitual de aquellos

productos de la misma categoria en el mercado.

Asimismo, Maylee Cheilna (2014) sefiala que, las marcas olfativas deben tener un olor
suficientemente distintivo, siendo caracteristico y particular para no poder confundirlo o

asociarlo con otro en el mercado.

Por su parte, la 16° Sesion del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (2006) se pronuncia sobre los criterios para realizar

un examen de distintividad de las marcas olfativas, los cuales son:

1. El solicitante es el inico que mercantiliza los bienes afectados.

2. Se considera el olor como una caracteristica aportada de los bienes, y no una
caracteristica natural.

3. El solicitante ha publicitado la marca olfativa.

4. El solicitante ha comprobado que los clientes, comerciantes y distribuidores conocen

el origen de dichos bienes.

Como puede apreciarse, el caracter distintivo de los olores requiere un mayor nivel de
novedad en cuanto a los elementos que lo compongan, siendo que el olor no es un sentido muy
utilizado por los consumidores para reconocer productos o servicios. No obstante, ello no
significa que los consumidores no puedan asociar un olor con un producto o servicio,

conforme al uso del mismo en el transcurso del tiempo.

Asimismo, es importante sefialar que la doctrina a clasificado los aromas en tres categorias,
tal y como sefialan Diego Chijane (2017) y Carlos Ferndndez (2004), la clasificacion seria la

siguiente:

- Primary scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, que tienen
por funcién producir aromas. Es decir, aquellos olores que su funcionalidad se
encuentra exclusivamente relacionada a la finalidad del producto. Un ejemplo de ellos

son los perfumes o los desodorantes.
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- Secondary scents marks: Se trata de olores que son aplicados a determinados
productos, que tienen por funcion enmascarar el olor original de los productos. Es
decir, aquellos olores que su funcionalidad se encuentra en mejorar la composicion de

un producto. Por ejemplo, los que utilizan los detergentes o jabones

- Unique scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, los cuales
no tienen una funcion especifica, no interesando si tienen olor o no. Es decir, aquellos
olores que no se encuentran justificados ni tienen una funcién particular, pero que
captan la atencion del consumidor. Este es el caso de pelotas para nifios con olores

frutales o dulces.

En el caso de los Primary scents marks y Secondary scents marks, son signos olfativos que
no necesariamente cumplen de facto un roll distintivo, puesto que estan asociados a la propia
naturaleza del producto. Asimismo, esto configuraria como una ventaja funcional del
producto, lo cual es un supuesto prohibitivo para el registro de la marca, segun lo establecido

en la Decision 486.

Por su contraparte, los Unique scents marks son olores que no se encuentran estrechamente
relacionados al producto, y por lo cual, presentan una mayor fuerza distintiva en el mercado,
y, en consecuencia, son susceptibles de registro como marcas. Es decir, los consumidores no
asocian el olor con una funcionalidad del producto, sino con una caracteristica peculiar de
este, que no tiene una funcionalidad, sino que se utiliza para aromatizar el mismo y hacerlo

mas reconocible por los consumidores.

En este punto, podemos analizar que, con una dificultad moderada, es posible que los
consumidores puedan identificar productos o servicios en el mercado a través del sentido del
olfato. No obstante, las marcas olfativas deben ser, con creces, mas novedosa de lo habitual,
ya que, al otorgarle mayores elementos al olor, se incrementa la fuerza distintiva que tenga en
el mercado, y, ademas, este olor no debe ser habitual entre los productos o servicios de la

misma categoria.

. La Representacion Grafica de las Marcas Olfativas:
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Al igual que el requisito de distintividad, existe gran debate en la doctrina respecto a si las
marcas olfativas tienen capacidad de representacion grafica. Por un lado, Diego Chiajne
(2007) explica que, parte de la doctrina considera imposible la capacidad de representacion
grafica de las marcas olfativas, ya que no existe avances tecnoldgicos suficientes para cumplir

fehacientemente con dicho requisito.

No obstante, el mismo autor sefiala que otro lado de la doctrina afirma que, el requisito de
la representacion grafica podria cumplirse con la descripcion escrita del olor mediante la
técnica del fraccionamiento, la cual consiste en separar los componentes que conforman el

olor para facilitar su identificacion, tal como la cromatografia de gases (Diego Chiajne, 2007).

Asimismo, Isabel Ramos (2014) sefala opciones adicionales para la representacion grafica
de las marcas olfativas, tales como (i) En primer lugar, la representacion grafica del olor
mediante sensores, (ii) En segundo lugar, la representacion grafica del olor mediante papel

muestra con microcapsulas de olor que, al ser rascado, desprenden una muestra del olor.

Por su parte, la 19° Sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (2008) establecid que la representacion grafica del
olor puede acreditarse mediante la descripcion escrita, debiendo proporcionar la informacion
necesaria para el entender del consumidor a fin de lograr identificar la marca, evitando las
alusiones a procedimientos especializados para el reconocimiento de olores, las cuales, pueden

resultar incomprensibles.

Como puede apreciarse, la comunidad internacional no ha podido concordar en un
mecanismo idoneo para poder acreditar la representacion grafica de las marcas olfativas,

ademas de la representacion grafica y las alternativas propuestas por Isabel Ramos (2014).

En este punto, podemos analizar que no existe un mecanismo uniforme ni cominmente
aceptado para acreditar la representacion grafica de un olor, ademas de las recomendaciones

establecidas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseflos Industriales e
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Indicaciones Geograficas y los autores citados, por lo cual, esta seria una de las dificultades
mas evidentes al momento de registrar una marca olfativa. No obstante, el conjunto de
elementos tales como descripcion escrita, sensores de olfato, y papel que despida un

determinado aroma al rascarlo, pueden cumplir con la representacion grafica.

Finalmente, a manera de conclusion del presente capitulo, podemos evidenciar que las
marcas han evolucionado en el trascurso del tiempo, siendo que actualmente existen nuevos
tipos de marca que generan un reto para la doctrina y la legislacion a nivel internacional. Estos
nuevos tipos de marcas, son las marcas sonoras y olfativas que, hasta la fecha, la doctrina no
ha sido uniforme sobre su tratamiento y la posibilidad del registro de las mismas, habiendo
dificultades tanto tecnolégicas como juridicas para el desarrollo de estas. No obstante, parte
de la doctrina que acepta a las marcas sonoras y olfativas, afirma que cumplen con la funcion
distintiva de las marcas, ademdas de proponer mecanismos para satisfacer el requisito de su

representacion grafica.
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Capitulo II: Analisis comparativo de
la regulacion en Signos no

tradicionales
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3.1. Enfoque metodolégico — Método Comparado

El método comparado sera la metodologia a aplicar en la presente investigacion. La cual se
define como el procedimiento de comparacion sistemdtica que describe similitudes y
disimilitudes entre dos o mas objetos del mismo género, basandonos en el criterio de

homogeneidad.

Segun Alfred Grosser (1973), el método comparado permite: a) comprender lo hasta ahora
desconocido, por medio de la analogia, similitud o contraste de lo ya conocido; b) permite
nuevos descubrimientos; y, ¢) resaltar la diferencia entre dos o mas objetos. Estos tres (03)

objetivos son de especial importancia la comparaciéon como método cientifico.

A través del método comparado, se estard contrastando entre dos o mas sistemas juridicos
en materia de regulacion de marcas no tradicionales, diferentes a los paises miembros de la

Comunidad Andina, regulados por la Decision 486, entre los cuales se encuentra el Pert.

De esta forma, se podra establecer semejanzas, diferencias, y oportunidades de mejora en
cuando a la regulacion de marcas no tradicionales en el sistema juridico nacional, en

comparacion con la regulacion de este tipo de marcas en otros sistemas juridicos.

Asimismo, a través de esta investigacion se hara énfasis en el Derecho comparado para
establecer soluciones a la problemdtica previamente desarrollada, basandonos en la
comparacion de distintas regulaciones en materia de marcas no tradicionales en diferentes

ordenamientos juridicos, siendo una metodologia de analisis juridico.
3.2. Laregulacion de Signos no tradicionales en el Derecho Comparado

De conformidad con lo previamente sefalado, a través del Derecho Comparado se analizaré
un panorama mas amplio, recogiendo diferentes ordenamientos legales que regulan a las marcas
no tradicionales, y también se podra confrontar semejanzas y diferencias con respecto al

ordenamiento legal peruano.

Baldo Kresalja senala que, en el Derecho Comparado se puede distinguir tres (03) tipos de

ordenamientos legales en relacion al concepto de marcas. Asi, existen ordenamientos que:
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(i) El ordenamiento legal que establece una definicion extensa y docil de la marca al
considerarla como cualquier signo que tenga la suficiente capacidad distintiva. Tal es el caso
de Estados Unidos.

(i1) El ordenamiento legal que establece una definicion extensa de la marca, pero que
restringe su registro para los signos que pueden ser representados graficamente. Tal es el
caso de la Comunidad Andina y la Unién Europea.

(111) El ordenamiento legal que limita la definicion de marca a los signos que Unicamente

pueden ser visualmente percibidos. Tal es el caso de México.

En el marco de las marcas no tradicionales, las marcas sonoras tienen mayor aceptacion y
las marcas olfativas son las segundas con mayor aceptacion a nivel internacional. De esta forma,
en el 2009 el Comité de Marcas No Tradicionales de la Asociacion Internacional de Marcas
(INTA) sefiala que en el continente americano y en los paises del Caribe cuentan con mas de 10
paises que han aceptado el registro de marcas sonoras y olfativas, tales como Argentina, Bolivia,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perti, Reptiblica Dominicana, Venezuela, Estados

Unidos, Canada, entre otros.

Estados Unidos:

Estados Unidos es un pais que sigue el sistema juridico anglosajon o “Common Law”, siendo
que, a pesar de tener un sistema de Registro Federal y Estatal, en este protege las marcas asi
estas se encuentren registradas o no, teniendo como requisito sustancial el primer uso en el
mercado. De esta forma, podemos observar que el registro de la marca no es un acto constitutivo
del derecho, sino un acto declarativo del derecho, toda vez que, la marca es reconocida como

tal desde su primer uso, situacion que debe ser acreditada.

Las marcas en Estados Unidos se rigen por lo establecido en el “Trademark Act” (1946) o
también conocida como Lanham Act. Esta normativa fue la que logré modernizar y expandir el
sistema de marcas en Estados Unidos, al implantar nuevas ideas liberales y flexibilizar el

concepto de marcas.
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En la Seccion 1127 del Lanham Act, se define a la marca como cualquier palabra, nombre,
simbolo, dispositivo, o mezcla de estos que: (i) sea usada por una persona, y (ii) la persona tenga

intencioén de emplearla en negocio, a fin de identificar y distinguir sus productos o servicios.

La definicion de marca que otorga el Lanham Act, proporciona un amplio alcance del
concepto de marca, por lo cual, la Comision de Revision de Marcas de la Asociacion de Marcas
de los Estados Unidos en 1987, indic6 que los términos “simbolos” o “dispositivos™ deben ser

interpretados en sentido amplio y no excluir a los simbolos olfativos y sonoros.

Asimismo, la jurisprudencia de Estados Unidos no ha sido ajena a tal definicion y ha seguido
la misma linea de pensamiento del Lanham Act, ya que en 1995 la Corte Suprema de Justicia
de Estados Unidos, sefialdo que dicha Ley define a la marca en el sentido mas amplio posible,
debido a que las personas podrian utilizar como “simbolos” o “dispositivis” practicamente
cualquier cosa se pueda contener un significado, de forma no restrictiva (Qualitex Co. v.

Jacobson Products Co.,1995).

El Lanham Act establece que todo signo que sea distintivo puede ser registrado como marca.
Asimismo, la distintividad ha sido descrita por la jurisprudencia estadounidense como la

capacidad de determinar el origen de un producto (Lanham Act, 1964, Seccion 1057).

En este punto, es sustancial mencionar que Estados Unidos cuenta con dos (02) sistemas

registrales de marcas: El registro Principal, y el registro Suplementario.

Aquellas marcas que son capaces de distinguir de forma inherente productos y/o servicios,
seran susceptibles de ser registradas en el Registro Principal, siempre y cuando no se encuentre

en las restricciones establecidas en la seccion 1052 del Lanham Act.

Por otro lado, la funcion del registro Suplementario es el registro de marcas que no cuentan
con distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y sonidos) pero que pueden adquirir
distintividad sobrevenida conforme al uso constante en el mercado, pudiendo ser trasladada al

registro Principal, una vez haya adquirido la distintividad sobrevenida.
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La distintividad sobrevenida es una figura propia del derecho anglosajon y se configura
cuando una marca que no cuenta con distintividad, consigue la capacidad distintiva a través de

uso de esta en el mercado.

El Registro Suplementario protege al titular de la marca de registros posteriores de otras
marcas similares para los mismos productos o servicio. Sin embargo, no otorga la presuncion
de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca que otorga el Registro Principal.
De esta forma, las marcas que no gocen de distintividad inherente no son rechazadas de facto,
toda vez que, estas pueden ser registradas en el Registro Suplementario, y adquirir distintividad
de manera sobrevenida conforme a su constante uso en el transcurso del tiempo, ya sea mediante

campafias comerciales, la comercializacion del producto o servicio, propagandas, entre otros.

Asimismo, la Corte Suprema de Estados Unidos en 1985 sefiala que, bajo la jurisprudencia
del Lanham Act, si una marca es capaz de ser o volverse distintiva en el mercado, esta puede
funcionar como marca (Corte Suprema de Estados Unidos, 1985, Ownes Corning). De tal
forma, la jurisprudencia de Estados Unidos ha reconocido la figura de la distintividad

sobrevenida, siendo aquellas marcas que son capaces de ser distintivas.

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha utilizado el Registro
Suplementario y la distintividad sobrevenida como una alternativa para impulsar el registro de
marcas sonoras y olfativas, al considerar que estas marcas no tienen la misma fuerza distintiva
que pueden tener las marcas tradicionales, pero pueden adquirir caracter distintivo en el

transcurso del tiempo.

Sin embargo, la representacion grafica de las marcas no visibles se configuré como el mayor
reto que enfrentd Estados Unidos. En las solicitudes de registro de marca tradicionales se
requeria al solicitante sefialar una representacion grafica o un “grafico” de la marca que se desea
registrar. Asimismo, dicha representacion grafica tiene como finalidad evaluar a la marca de

forma objetiva y reproducirla en el diario oficial para efectos de publicidad registral.
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La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos consider6 adecuado que para
satisfacer el requisito de la representacion grafica en las marcas sonoras es necesario la
presentacion de un pentagrama, en el caso de melodias musicales; y un oscilograma, en el caso
de sonidos a través de vibraciones, ademas de una grabacion del sonido anexada a la solicitud.
Asimismo, respecto a las marcas olfativas, precis6 que es necesario presentar de manera escrita,
la descripcion detallada del olor anexando un espécimen o muestra. De esta forma, la
descripcion detallada de las marcas, acompafiadas de una muestra (tales como grabacion o
espécimen de olor) ayuda al registrador a determinar de forma clara y fehaciente el signo que

el solicitante busca protegera (Hawes, 2004).

Asimismo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos puede requerir al
solicitante de la marca que modifique la “descripcion grafica” o limite al alcance de la misma,
debido a que es este quien se encuentra en mejor posicion para determinar el registro de la marca
se solicite. Lo anterior sefialado funciona como una especie de impulso de oficio por parte de
las autoridades para que la marca pueda ser registrada, al establecer observaciones que

finalmente se requiere al solicitante su aclaracion.

Como hemos podido observar, la flexibilidad del sistema de registro de marcas en Estados
Unidos facilita la viabilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como las sonoras y
olfativas. En este mismo sentido, Catherine Saez sefiala que, el derecho marcario en Estados
Unidos es lo suficientemente flexible para registrar casi todas las marcas no tradicionales
(incluyendo a las marcas sonoras y olfativas), no requiriéndose ningiin cambio en sus politicas

de Propiedad Intelectual para impulsar el registro de este tipo de marcas.

La viabilidad del registro de las marcas sonoras y olfativas, y en consecuencia su proteccion
en el sistema estadounidense, se debe en gran medida a los factores anteriormente sefialados,
entre los cuales se encuentran (i) la fuerza del mercado estadounidense, (i1) la flexibilidad
normativa, (iii) la figura de la distintividad sobrevenida, y (iv) la implementacion de un Registro

Principal y un Registro Suplementario.

Argentina:
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Las marcas en Argentina se encuentran reguladas por la Ley No 22.362 — Ley de Marcas y
Designaciones del 26 de diciembre de 1980. La mencionada Ley establece en su primer articulo
que, una o mas palabras, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los
estampados, los sellos, las imagenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un
lugar determinado, los envoltorios, los envases, la combinacidon de letras o numeros, las letras
y niimeros por su dibujo especial, las frases publicitarias y los relieves, pueden ser registradas
como marcas para distinguir productos y servicios, asi como cualquier otro signo, siempre que

tengan capacidad distintiva.

La definicion de marcas en la legislacion argentina es amplia, extensa y flexible, dejando un
listado abierto para categorizar a las marcas, incluyendo todo signo que goce de capacidad

distintiva, siendo esta la tinica limitante en su definicion.

Al igual que en Estados Unidos, la ley que regula a las marcas en Argentina, no establece
expresamente el registro de marcas sonoras y olfativas. Sin embargo, el tratamiento legal que
le dan es el mismo, al tener una interpretacion extensiva sobre la parte que sefala registrable a

“todo otro signo con tal capacidad (distintiva)”.

Asimismo, el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Argentina,
en el 2004 senald al respecto de las marcas olfativas que, si bien es cierto que la Ley 22.362 no
establece de forma expresa la posibilidad de registrar marcas olfativas, la redaccion del articulo
primero establece una interpretacion extensa para el registro de marcas, pudiendo cualquier
persona solicitar el registro de una marca olfativa para distinguir productos o empaques (Caso
L’Oreal vs. Antiall S.A. Oposicion de Registro de Marca — Tribunal Nacional de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial, 2004)

Por otro lado, la misma ley establece ciertos requisitos para que la representacion de la marca
sea susceptible de registro, uno de ellos es presentar una solicitud por cada clase de la misma,
incluyendo (i) nombre, (i) domicilio real y domicilio especial, (ii1) descripcion grafica de la

marca, y (iv) indicar los productos y/o servicios que se buscan distinguir.
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Similar al caso de la Comunidad Andina, la representacion grafica es uno de los requisitos
que la legislacion argentina solicita para el registro de una marca, incluyéndose a las marcas
sonoras y olfativas, debiendo plasmarse visual y graficamente estas marcas al momento de su

solicitud de registro.

Al respecto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), la cual es
la oficina encargada para el registro de marcas, establecid que la representacion grafica en las
marcas sonoras, al igual que en Estados Unidos, puede ser satisfecha con la presentacion de un
pentagrama, en el caso de melodias musicales; y un oscilograma en el caso de sonidos a través
de vibraciones. Sin embargo, el aporte de la legislacion argentina al Derecho, es en el caso de
las marcas olfativas, ya que para el registro de estas no solo se requiere al solicitante el uso de
una descripcion detallada del olor, sino que también otorga la posibilidad de sefialar la
representacion grafica a través de la formula quimica que compone el olor. Es decir, en la
solicitud de registro de marcas sonoras, debe establecerse de forma escrita la composicion de
los atomos que forman el compuesto que produce el olor, siendo incluso una herramienta mas

precisa y clara de los elementos que tiene un olor, y como se percibe este.

Otamendi (2006) sefiala que, quien solicite el registro de una marca olfativa necesitara
describir el olor de forma precisa, lo cual, puede realizarse mediante el uso de palabras referidas
al olor, o mediante la formula quimica que componga el olor. La legislacion argentina ha sido
partidaria de solicitar la formula quimica para satisfacer el requisito de la representacion grafica
para el registro de marcas olfativas, siendo esta una herramienta incluso mas precisa que la

descripcion escrita del olor.

En cuanto a este punto, cabe precisar que el INPI de Argentina ha simplificado ampliamente
el registro de marcas sonoras y olfativas, en la medida que la representacion grafica de estas, no
requiere mayor requisito que una representacion de un pentagrama o un oscilograma, en caso
de las marcas sonoras; y, una representacion escrita, en forma descriptiva o de formula, en caso
de las marcas olfativas, no siendo necesario el aporte de una muestra como lo es en el caso de

Estados Unidos.
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Estas politicas de Propiedad Intelectual, que son mas simplificadas para optar por el registro
de una marca no tradicional, impulsan el registro de este tipo de marcas, otorgando una mayor
seguridad juridica a los administrados que reconocen los mecanismos para acreditar la

representacion grafica de las marcas.

Union Europea:

Es preciso sefalar que, en el continente europeo existen dos sistemas de registro marcario:
(1) El sistema nacional, por el cual cada pais genera el registro de forma individual; y, (i1) El

sistema comunitario, por el cual se genera el registro de frente a la comunidad europea.

La marca que sea registrada por el sistema comunitario, cuenta con proteccion en los 27
paises que comprenden la Comunidad Europea, y su registro se debera solicitar en la Oficina

de Armonizacion del Mercado Interior (OAMI).

Al igual que la Comunidad Andina, el fin que persigue esta armonizacién de regimenes y
procedimientos marcarios es cumplir con la integracion de las distintas naciones de la
Comunidad Europea, y asi impulsar el ingreso de nuevos mercados para el desarrollo

economico en los paises miembro que conforman la mencionada comunidad.

Asimismo, los estados miembros de la comunidad europea adoptaron sus legislaciones
internas a lo establecido en la Directiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, la
cual tiene como finalidad uniformizar las leyes que regulan a las marcas, generando un sistema

unitario.

El articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE, establece que las palabras, nombres, dibujos, letras,
cifras, forma del producto de su presentacion, pueden ser registrados como marcas, siempre que
tales signos tengan la capacidad de distinguir productos y servicios. En este punto es importante

resaltar que la definicion de marcas se encuentra mucho mas limitada y rigida que las
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legislaciones anteriormente sefialadas, siendo esta una lista taxativa y mas limitada en cuanto a

las marcas.

Se debe entender que, aunque no existe una mencion expresa de marcas sonoras o marcas
olfativas, segun el Tribunal de Justicia de la Unién Europea podrian constituir como marcas
comunitarias, siempre y cuando sean: (i) puedan distinguir productos y servicios entre diferentes

empresas; y, (i) puedan percibirse de manera grafica.

Sin embargo, el mayor reto de la comunidad europea viene a partir del segundo punto
anteriormente mencionado, el cual es la representacion grafica. Asimismo, el Tribunal de
Justicia de la Union Europea, sefiala que una marca puede ser constituida por un signo que, en
si mismo, no pueda ser percibido visualmente, cuando este pueda ser representado de manera
grafica. De tal forma, la representacion grafica consiste en representar visualmente al signo que
se pretende registrar, de manera que pueda ser identificado con exactitud. (Tribunal de Justicia

de la Union Europea, C-273/00 del 2002)

Es importante resaltar que, en la comunidad europea, la representacion grafica se entiende
como un requisito formal para el registro de una marca. No obstante, la representacion grafica
ha venido siendo una limitante al condicionar de manera rigida el sentido de las leyes europeas

que regula a las marcas.

Si bien es cierto que, el Tribunal de Justicia de la Union Europea (C-273/00 del 2002) ha
establecido la marca puede ser constituida por signos que no sean percibidos visualmente, la
legislacion de la Unidn Europea no tenido variaciones en cuanto a su politica de Propiedad
Intelectual, manteniéndose la rigidez en cuanto a su definicion de marcas, y a sus
procedimientos para el registro de las mismas, asimismo, no ha establecido ni desarrollado de
porfa fehaciente las herramientas y/o requisitos que se necesitarian para optar por el registro de

las marcas sonoras y olfativas, limitdndose Uinicamente a lo establecido en la jurisprudencia.

Es importante resaltar que la jurisprudencia sefialada por el Tribunal de Justicia de la Union

Europea para el registro de marcas no tradicionales, no modifica las politicas de Propiedad
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Intelectual de la Comunidad Europea, pero si servirian como un precedente para poder
modificar las mismas, con la finalidad de hacerlas mas flexibles y claras a fin de impulsar el

registro de las marcas sonoras y olfativas.

A diferencia del sistema estadounidense y el sistema argentino, la comunidad europea cuenta
con un listado cerrado de definicion marcario, generando una rigidez normativa al momento de
identificar a un signo distintivo. Esta rigidez normativa genera limitantes en el registro de
marcas por parte de los organismos europeos competentes, siendo esto un elemento clave para
el registro de las marcas sonoras y olfativas, asi como los criterios analogicos entre los érganos

europeos respecto método ideal para satisfacer la formalidad de la representacion grafica.
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Capitulo III: Discusion
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4.1. Las deficiencias para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema

juridico nacional — Validacion de la Hipotesis

Para analizar la situacion de las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas) en el Perq, es
importante detallar que, al 23 de octubre del 2021, se encuentran registradas 31 marcas sonoras

vigentes a nivel nacional, y ninguna marca olfativa.

Con este dato cuantitativo podemos evidenciar que las marcas sonoras y olfativas no han
tenido mayor desarrollo en el Pert, dejando de lado los beneficios que podria traer la
implementacion de las mismas en el mercado peruano, tales como, ampliar estrategias
comerciales, incrementar la competencia, hacer un mercado mas dinamico, crear nuevas

tendencias de productos o servicios, entre otros.

El escaso o nulo registro de este tipo de marcas nos debe llevar a revisar el tratamiento de
las marcas sonoras y olfativas en la legislacion nacional, con la finalidad de esclarecer (i) la
proteccion que se otorga a la marcas sonoras y olfativas, (ii) los requisitos para el registro de
la marcas sonoras y olfativas, y (iii) la definicion que se otorga a las marcas no tradicionales

(sonoras y olfativas).

Sobre el particular, el inico tratamiento que se le otorga a las marcas sonoras y olfativas en
la legislacién peruana, es el establecido en la Decision 486 y en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi, aprobado mediante el Decreto Supremo

N° 085-2010-PCM.

En relacion a los dispuesto en la Decision 486, tinicamente dispone una definicion amplia
de marcas susceptibles de registro como “cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado”, la cual, incluye expresamente a las marcas sonoras y

olfativas, segun el inciso c¢) del articulo 134 de la mencionada Decision.

Por otro lado, el TUPA del Indecopi establece el Procedimiento con cddigo DSD.8
“Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificacion, Nombre
Comercial y Lema Comercial” estableciendo el mismo procedimiento tanto para marcas

tradicionales y no tradicionales (sonoras y olfativas), ademés de marcas de certificacion
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nombres comerciales y lemas comerciales. Para el caso de registro de marcas, el TUPA del

Indecopi establece los requisitos contemplados en el Anexo N° 04.

Como puede observarse, el Procedimiento con cédigo DSD.8 “Registro de Marcas de
Productos, Servicios, Colectivas y de Certificacion, Nombre Comercial y Lema Comercial”,
es el unico Procedimiento que establece el Indecopi para el registro de marcas (incluyendo a
las marcas no tradiciones), no obstante, este procedimiento estd enfocado netamente a marcas
figurativas, denominativas, e inclusive tridimensionales, no especificando ningiin detalle para

el registro de marcas sonoras y olfativas.

El segundo requisito para el registro de marcas regulado en el TUPA del Indecopi, establece
la “indicacion del signo que se pretende registrar”, mas no detalla de forma practica el
mecanismo en el que se debe representar graficamente cada signo, lo cual, resulta insuficiente

para el registro de las marcas sonoras y olfativas.

Asi, el mencionado procedimiento unicamente se limita a mencionar que en el caso de las
marcas que posean graficos o formas tridimensionales, se acompafe la reproduccion de las
mismas, ignorando totalmente la forma en la cual debe representarse los demas tipos de

marcas, tales como las marcas sonoras y olfativas.

El establecer un procedimiento genérico para todo tipo de marcas, incluyendo a los nombres
y lemas comerciales, genera insuficiencia e incerteza en cuanto a los requisitos que se necesiten
para registrar una marcas sonora u olfativa, ademas de omitir las herramientas mediante las
cuales se pueda acreditar la representacion grafica de este tipo de marcas. Atribuir el mismo
procedimiento a todas las figuras anteriormente sefialadas, a pesar que en naturaleza sean
diferentes, es una deficiencia del derecho peruano el cual recae en generalidades al momento

de registrar una marca.
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De esta misma forma, el Decreto Legislativo 1075 - Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decision 486, detalla los criterios para determinar las
semejanzas entre signos denominativos, figurativos, y mixtos, dejando nuevamente de lado los
criterios que deben evaluarse al momento de calificar el registro de marcas sonoras y olfativas.
Establecer un criterio de semejanzas es un elemento clave para poder calificar la similitud de

una marca, y, en consecuencia, la evaluacion de su registro en funcion a su distintividad.

En este punto, podemos evidenciar que existe una pobre regulacion en cuanto a las marcas
sonoras y olfativas, tanto a nivel conceptual de las mismas, como a la implementacion para el
registro de dichas marcas. Siendo que, la legislacion nacional tnicamente se limita a sefalar
(1) la posibilidad de registrar marcas sonoras y olfativas, y (ii) estableciendo un procedimiento
genérico para el registro de marcas tradicionales y no tradicionales, evitando pronunciarse
sobre los requisitos especificos que se necesitarian para el registro de marcas sonoras y

olfativas.

Lo anterior sefialado, transgrede un principio fundamental del Derecho Administrativo, el
cual, es el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legitima, contemplado en el articulo IV
del TUO de la Ley N° 27444. Dicho principio establece que es responsabilidad de toda
autoridad administrativa facilitar informacién veraz, completa y confiable sobre cada
procedimiento administrativo que tenga a su cargo, para que todos los administrados puedan
comprender correctamente los requisitos, tramites, duracion estimada y posibles resultados que

puedan obtener en sus procedimientos.

En este caso particular, la autoridad administrativa no establece de forma completa el
tratamiento que debe darse a las marcas sonoras y olfativas, ni los requisitos que deben
presentarse para el registro de las mismas, lo cual, no puede suponer una comprension cierta
sobre el tramite o resultado que podria obtenerse en el registro de una marca sonora u olfativa.
Asi, los administrados que pretendan solicitar el registro de una marca sonora u olfativa, no
van a encontrar una legislacion clara ni suficiente para poder tener certeza respecto a la
calificacion de su marca, ni mucho menos saber las herramientas que debe utilizar para

acreditar la representacion grafica de su marca.
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Por otro lado, el Pert tiene un tinico Registro de marcas en su legislacion nacional, a través
del cual, se registran todos los tipos de marcas que tengan (i) distintividad y (ii) perceptibilidad,
sin hacer distincion alguna entre las marcas tradicionales y las no tradicionales, calificandolos
bajo los mismos criterios de registro. Por lo anterior sefialado, aquellas marcas que no tengan
distintividad inherente, serian rechazadas de facto, lo cual supondria una desventaja para las
marcas no tradicionales (sonoras y olfativas) cuya fuerza distintiva es menor a comparacion de
las marcas tradicionales, por el escaso o nulo registro de las mismas, y ademas de no

encontrarse arraigadas en el mercado.

A nivel de Derecho Comparado, lo anterior supone un obstaculo para el registro de las
marcas sonoras y olfativas, ya que para el registro de las mismas se requiere una distintividad
inherente, lo cual, es muy poco probable que se genere por el poco uso que tienen estas en el
mercado nacional. No obstante, el tratamiento que se otorga en Estados Unidos a este tipo de
marcas, es el de la distintividad sobrevenida, que consiste en registrar, en un registro especial,
a las marcas que no posean distintividad inherente, como por ejemplo las marcas sonoras y
olfativas, pero que si puedan adquirir distintividad sobrevenida a partir de su constante uso en

el mercado.

El contar con un unico registro para todos los tipos de marcas, y que necesariamente deban
tener una distintividad inherente para el registro de las mismas, supone una desventaja para las
marcas sonoras y olfativas, las cuales no tienen la misma fuerza distintiva que podrian tener
las marcas denominativas, figurativas o mixtas en el mercado, ya que estas ultimas son
completamente identificables en el mercado, a diferencia de las marcas sonoras y olfativas que
aun tienen un muy limitado uso, y por ello, tienen un grado menor de distintividad en el

mercado.

De la revision del Derecho Comparado, se ha podido determinar que existen mecanismos
alternativos para impulsar el registro de las marcas sonoras y olfativas, para no denegarlas de
facto en caso no cuenten con una distintividad inherente, tal como el Registro Suplementario
de Estados Unidos. Asi, también ha podido determinarse que existen herramientas conjuntas
para acreditar la representacion grafica de las marcas sonoras, tal como se desarrolla en
Argentina y el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disenos Industriales e

Indicaciones Geograficas.
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Ademas de ello, la ausencia del tratamiento que debe darse a las marcas sonoras y olfativas
supone una “laguna del Derecho”, la cual, consiste en la inexistencia de una norma juridica
aplicable a un hecho concreto, y ante esta omision, se aplica una consecuencia juridica prevista
por un hecho similar. En el caso especifico de las marcas sonoras y olfativas, la laguna del
Derecho se configuraria al existir una norma genérica vigente, tal como la Decision 486, la
misma que no cuenta con un tratamiento reglamentario para este tipo de marcas, y por lo cual,
se aplica el mismo tratamiento de otros tipos de marca, siendo necesaria la integracion de la

legislacion nacional en materia de derecho marcario.

Por lo anterior sefialado, puede acreditarse que la legislacion nacional es deficiente al no
establecer de forma veraz y completa el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, ni los
requisitos que deben implementarse para el registro de las mismas, enfocandose tinicamente
en las marcas denominativas, figurativas, mixtas, e inclusive tridimensionales, dejando de lado
a las marcas sonoras y olfativas, a pesar que la Decision 486 establece la posibilidad de

registrarse las mismas.
4.2. Propuestas de mejora en la regulacion de los Signos no tradicionales en el Peru

A partir de lo anterior, podemos evidenciar que la legislacion nacional no otorga mayores
alcances respecto a la regulacion de las marcas sonoras y olfativas, dandole el mismo

tratamiento de las marcas denominativas, figurativas y tridimensionales.

Por lo anterior sefialado, corresponde evaluar propuestas de mejora ante las deficiencias
presentadas para el registro de los Signos no tradicionales en el sistema juridico nacional, las
cuales, se basan en (i) propuestas de politicas regulatorias, con la finalidad de disefar,
implementar y aplicar regulaciones de calidad en el sistema nacional; y, (ii) propuesta de
politicas legislativas, con la finalidad de implementar iniciativas legislativas que modifiquen

o regulen el tratamiento de los signos no tradicionales (marcas sonoras y olfativas).

La primera propuesta de mejora consistiria en la modificacion del Decreto Legislativo N°

1075, estableciendo criterios para el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, tales como:

1. Establecer requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativas:
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El Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geograficas de la OMPI ha establecido que, (i) los requisitos para la representacion grafica de
las marcas sonoras musicales, pueden cumplirse con la notacion musical a través de un
pentagrama; y, (ii) los requisitos para la representacion grafica de las marcas sonoras no
musicales, pueden cumplirse con la notacion de la onomatopeya, la cual consiste en la

descripcion escrita del sonido.

Los anteriores requisitos podrian ir acompafiados de otros elementos, tales como una
descripcion escrita del sonido y grabacidon en un casete o CD, lo cual, acreditaria la

representacion grafica de forma precisa y clara

Por otra parte, los requisitos para la representacion grafica de las marcas olfativas, pueden
cumplirse con una descripcion escrita en forma descriptiva o de formula, la cual, podria ir
acompanada de otros elementos, tales como sensores de olfato, y papel que despida un
determinado aroma al rascarlo, lo cual, acreditaria la representacion grafica de forma precisa

y clara.

A partir del Derecho Comparado revisado y lo dispuesto por los Comités Permanentes de
la OMPI podemos concluir que existen herramientas suficientes para poder acreditar la
representacion grafica de las marcas sonoras y olfativas, no obstante, estas no se encuentran
plasmadas como requisitos en ninguna ley ni procedimiento, lo cual, presupone una incerteza
a los administrados que busquen registrar este tipo de marcas, debiendo ser atendida por la

legislacion nacional.

2. Establecer criterios para determinar las semejanzas entre marcas sonoras y olfativas:

Al igual que lo establecido para las marcas denominativas, figurativas y mixtas, deben
establecerse criterios para determinar las semejanzas entre las marcas sonora y olfativas, con
el objetivo que los agentes de mercado puedan representar la posibilidad del registro de las
mismas, asi como interponer recursos de oposicidon en caso consideren que alguna solicitud de

marca sonora u olfativa podria vulnerar sus derechos previamente registrados.
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En relacioén a las marcas sonoras musicales, los criterios para determinar las semejanzas
deberian basarse en el patron de las notaciones musicales contempladas en el pentagrama, vy,
para las marcas sonoras no musicales, los criterios para determinar las semejanzas deberian
basarse en la similitud de las notaciones de la onomatopeya, es decir, la descripcion escrita del

sonido.

Por otro lado, en el caso de los olores, los criterios para determinar las semejanzas entre los
mismos, podria determinarse a través de la descripcion escrita del olor y los componentes de

la formula quimica.

Establecer criterios de semejanzas en marcas sonoras y olfativas es un factor clave para que
los administrados puedan reconocer las limitaciones en cuanto a los elementos que tenga su
marca a registrar. De esta forma, aquel administrado que pretenda registrar una marca sonora
u olfativa podra suponer la fuerza distintiva que tenga su marca, en funcion a los criterios de

semejanza, y/o la posibilidad de su otorgamiento.

Es importante senalar que, si bien el Peru se rigilie por lo dispuesto en la Decision 486 al
formar parte de la Comunidad Andina, ello no impide que disponga normas complementarias
a fin de poder ejecutar lo dispuesto en la mencionada norma. De tal forma, las normas
complementarias que han sido dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1075, deben
comprender también a las marcas no tradicionales, a fin de orientar su tratamiento legal en la

legislacion nacional, lo cual no ocurre en la actualidad.

En paralelo a lo anterior sefialado, la segunda propuesta de mejora consistiria en la
separacion de los procedimientos administrativos contemplados en el TUPA del Indecopi,
puesto que actualmente, contempla un procedimiento genérico para el registro de (i) Marcas
de Productos, (ii) Servicios, (iii) Colectivas y (iv) de Certificacion, (v) Nombre Comercial y

(vi) Lema Comercial.

Con la finalidad de esclarecer los procedimientos en materia de registro de marcas, deberia
independizarse los procedimientos administrativos, dividiéndose en el Registro de Marcas

Tradicionales, en donde se incluiria a las marcas denominativas, figurativas, mixtas y
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tridimensionales; y, por otro lado, el Registro de Marcas no Tradicionales, en donde se incluiria

a las marcas sonoras y olfativas.

Centrandonos en el procedimiento especifico para el Registro de Marcas no Tradicionales,
este deberia contar con los requisitos anteriormente sefialados, de tal forma que los agentes de
mercado tengan total comprension sobre el tramite para el registro de las marcas sonoras y

olfativas, cumpliendo con el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legitima.

Como se ha desarrollado anteriormente, actualmente existe un procedimiento genérico para
todo tipo de marcas, incluyendo los lemas y nombres comerciales, a pesar de contar con
naturaleza distinta, por lo cual, es importante diferenciar los requisitos que cada una de estas
figuras deberia necesitar para su registro, siendo una deficiencia del sistema juridico nacional
colocar a todas estas figuras bajo un mismo tratamiento. Esta distincion no solo permitira
identificar de forma clara y fehaciente cada procedimiento para el registro de la marca que
busca registrar, sino que otorgara un panorama mas preciso de los métodos que se necesiten

utilizar para acreditar la representacion grafica de las marcas sonoras y olfativas.

Como tercera propuesta de mejora, la autoridad administrativa debe implementar incentivos
para impulsar el Registro de marcas sonoras y olfativas. Estos incentivos pueden darse en
forma de (i) reducir la tasa por derecho de tramite, (ii) publicar boletines informativos sobre
las ventajas de proteger una marca sonora y olfativa, y/o (iii) organizar charlas o campafias de
informacion respecto a la importancia de proteger una marca sonora y olfativa dirigida a los

agentes de mercado.

De esta manera, los agentes de mercado podrian contar con informacién de primera mano
respecto a la importancia de registrar una marca sonora y olfativa, los beneficios que puede
traer dicho acto, asi como los requisitos que se deberia presentar para el registro de la misma,
lo cual, seria necesario al no haber existido regulacién completa y veraz sobre el tratamiento
de este tipo de marcas. Por lo cual, el deber de informacion de la autoridad administrativa seria

de necesidad para impulsar y esclarecer el tratamiento que deberia darsele a este tipo de marcas.

Asimismo, los agentes de mercado incurririan en menos costos administrativos para poder
registrar sus marcas sonoras y olfativas, lo cual, seria un incentivo econémico como

recompensa por optar por el registro de este tipo de marcas no tradicionales. Para la activacion
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del registro de las marcas no tradicionales (sonoras y olfativas), se requiere un impulso
econdmico que consistiria en la reduccion de tasas para el registro de este tipo de marcas,

generando un valor econémico para las ideas y creaciones de las mismas.

Finalmente, como cuarta y ltima propuesta de mejora, seria necesario el reconocimiento
de la figura de la distintividad sobrevenida para el caso de marcas sonoras y olfativas, la cual,
consiste en que la marca adquiera capacidad distintiva a través de su constante uso en el
transcurso del tiempo, al poder carecer de distintividad inherente, al igual que en el caso de

Estados Unidos.

Para ello, mediate la distintividad sobrevenida, los consumidores dejarian de percibir a la
marca como un mero concepto genérico, sino que lo percibirian para distinguir productos o
servicios en el mercado. Dicha distintividad sobrevenida puede adquirirse en la practica por el
constante uso de la marca, mediante ferias comerciales, publicidad, marketing digital, entre

otras campafias de difusion masiva.

Es importante sefialar que, mientras no se reconozca la figura de la distintividad
sobrevenida, las marcas sonoras y olfativas estaran sujetas a la acreditacion de la distintividad
inherente — requisito actual para el registro de marcas — lo cual, coloca en una situacion de
desventaja al registro de las marcas sonoras y olfativas, cuya fuerza distintiva es menor a
comparacion de las marcas tradicionales, por el escaso o nulo registro de las mismas, y ademas

de no encontrarse arraigadas en el mercado.

Asimismo, debera implementarse un Registro Principal, para las marcas que cuenten con
distintividad inherente; y, un Registro Suplementario, para las marcas no tradicionales (sonoras
y olfativas) que no cuenten con distintividad inherente, pero que puedan adquirir distintividad
sobrevenida. Con la implementacion del Registro Suplementario, se vitaria denegar de facto el
registro de aquellas marcas sonoras y olfativas que no tengan distintividad inherente, pero si

puedan adquirir distintividad sobrevenida conforme a su uso continuo en el mercado.

De esta forma, el Registro Suplementario otorgaria una proteccion limitada mientras la
marca adquiere la distintividad sobrevenida en el mercado. La proteccion limitada se veria

reflejada en una proteccion menor en el tiempo y una proteccion de menor territorialidad.

50



El Registro Suplementario de una marca sonora u olfativa tendria una duracién menor a la
otorgada mediante el Registro Principal, siendo que, el Registro Principal otorga una proteccion
de diez (10) anos contados a partir de la fecha de concesion de la marca; por lo cual, el Registro
Suplementario deberia otorgar una proteccion menor, de cinco (05) afios contados a partir de su

fecha de concesion, pudiendo ser renovadas por periodos similares.

Asimismo, el Registro Principal otorga una proteccion de la marca a nivel nacional, lo cual,
no ocurriria en el Registro Suplementario, ya que la proteccion que otorga este tipo de registro
seria a nivel regional, es decir, habria un Registro Suplementario implementado en cada oficina

regional de la autoridad administrativa.

De esta manera, el Registro Suplementario seria una alternativa para aquellas marcas sonoras
y olfativas que no tengan una distintividad inherente, pero que puedan adquirir mayor fuerza
distintiva en funcidon a su contante uso en el mercado, para lo cual, la autoridad administrativa
no deberd denegar su registro de facto, sino que la registra temporalmente en el Registro
Suplementario, otorgandole un menor grado de proteccion en comparacion con las marcas
registradas en el Registro Principal. Posteriormente, aquellas marcas registradas en el Registro
Suplementario que ya hayan adquirido la distintividad sobrevenida por su constante uso en el
tiempo, podran pasar al Registro Principal otorgandoseles el mismo nivel de proteccion que las

marcas registradas en el mismo.

Para ello, la autoridad administrativa debera establecer criterios o parametros especificos
para determinar cuando una marca que no tiene distintividad inherente, ha adquirido
distintividad sobrevenida por su constante uso en el tiempo, debiendo pasar su registro al
Registro Principal. Entre algunos de los criterios o parametros para determinar la transicion de
una marca que no tiene distintividad inherente hacia una que adquiere distintividad sobrevenida,

podrian encontrar los siguientes:

1. Notoriedad de la Marca: Este criterio se basa en la capacidad que tienen los
consumidores de identificar una determinada marca en el mercado. Para medir la
notoriedad de una marca, se pueden utilizar tres (03) métodos, los cuales son: (i) El

método Top of Mid, que consiste en la primera mencion de la marca por parte de los
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consumidores cuando se les pregunta sobre un producto, (ii) E1 método de notoriedad
espontanea, que consiste en la mencidn espontanea de una marca dentro de una categoria
de productos, por parte de un porcentaje de consumidores que son entrevistados, y (iii)
El método de notoriedad sugerida, que consiste en el reconocimiento de una marca
dentro de una categoria de marcas que el entrevistado lee o muestra a los consumidores.
2. Uso constante de la Marca: Este criterio consiste en el uso constante de la marca para
acreditar su continuidad en el mercado, la cual, puede comprobarse a través del uso de
la marca en productos, servicios, campafias comerciales, facturas, entre otros, lo cual, se
evidencia que una marca esta colocada en el mercado. Asimismo, el uso constante de la
marca en el mercado fomentaria su aceptacion y con ello, la distintividad sobrevenida.
3. Aceptacion de la Marca: Este criterio consistiria en la aceptacion de la marca a trasveés
del consumo del producto que esta busca diferenciar, la cual, puede medirse en funcién
al nivel creciente de ingresos obtenidos por parte del producto o servicio que identifica
la marca en el mercado. Con ello, se podria determinar si la marca ha tenido éxito o no,

evaluando sus niveles variantes de ventas en el mercado.

A partir de las propuestas anteriormente sefaladas, podriamos encontrarnos ante un
panorama mas favorable para la implementar, impulsar, y fomentar el registro de las marcas no
tradicionales, tales como las marcas sonoras y olfativas, generando mayor dinamismo en el
mercado peruano, a través de la implementacion de nuevas estrategias comerciales que usen a

este tipo de marcas para introducirlas al mercado peruano.
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Conclusiones
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Finalmente, para concluir el presente trabajo de investigacion y el analisis de los resultados

obtenidos, podemos resaltar las siguientes conclusiones:

1. Las marcas han sido definidas por la Decision 486, como cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Asimismo, los signos que pueden ser

registrados como marcas son aquellos que gocen de representacion grafica

2. La legislacion nacional e internacional ha recogido dos (02) elementos caracteristicos
esenciales para el registro de marcas: (i) La Distintividad, como la capacidad distinguir
productos o servicios, sin riesgo a confusion y (ii) La Perceptibilidad, como la capacidad

de ser captada y apreciada, a través de la representacion grafica.

3. LaDecision 486 sefiala expresamente que los sonidos y olores pueden ser registrados como
marca. Sin embargo, se ha podido constatar mediante acceso a la informacioén publica del
Indecopi que, hasta el 04 de noviembre del 2021, no existen registradas marcas olfativas a
nivel nacional, y, inicamente se encuentran registradas 31 marcas sonoras vigentes a nivel

nacional, de las cuales, solo seis (06) corresponden a empresas peruanas.

4. Las marcas sonoras y olfativas pueden gozar de distintividad, siendo que ambos tipos de
marca pueden ser utilizadas para distinguir productos y servicios; lo cual, hace que las

empresas puedan utilizarlas en sus estrategias comerciales.

5. El reto mas grande que tienen las marcas sonoras y olfativas es el de la representacion
grafica. No obstante, la doctrina y el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas, han desarrollado que, en el caso de las
marcas sonoras, la representacion grafica puede acreditarse mediante el uso de
pentagramas, onomatopeyas o bien descrito con palabras, ademas de poder aportar casetes
y discos compactos para una mejor identificacion; y, por su parte, en el caso de las marcas
olfativas, la representacion grafica puede acreditarse mediante una descripcion escrita y la
formula quimica de la sustancia, ademas de poder ser acompafiada con una muestra de la

misma.
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6.

10.

11.

La legislacion nacional no otorga mayores alcances respecto a la regulacion de las marcas
sonoras y olfativas, dindole el mismo tratamiento de las marcas denominativas, figurativas
y tridimensionales. De esta forma, Decision 486 solo establece la posibilidad de registrar
este tipo de marcas, ignorando totalmente el procedimiento para el registro de las mismas,

los criterios de semejanza que puedan existir entre las mismas, entre otros.

Lo senalado en el punto anterior, vulnera el Principio de Predictibilidad o de Confianza
Legitima establecidos en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
siendo este uno de los pilares fundamentales en la rama del Derecho Administrativo y en

nuestro ordenamiento juridico.

Ademas, nos encontrariamos ante una ‘“laguna del Derecho”, la cual, se configuraria al
existir una norma genérica vigente, tal como la Decision 486, la misma que no cuenta con
un tratamiento reglamentario para las marcas sonoras y olfativas, y por lo cual, se aplica el
mismo tratamiento de otros tipos de marca, siendo necesaria la integracion de la legislacion

nacional en materia de derecho marcario.

La legislacion nacional presenta deficiencias al no establecer de forma veraz y completa el
tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, ni los requisitos que deben implementarse

para el registro de las mismas, lo cual, genera obstaculos para su registro.

La primera propuesta de mejora seria la modificacion del Decreto Legislativo No 1075,
estableciendo criterios para el tratamiento de las marcas sonoras y olfativas, tales como (i)
Establecer requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativa, y (ii) Establecer

criterios para determinar las semejanzas entre marcas sonoras y olfativas.

La segunda propuesta de mejora seria la separacion de los procedimientos administrativos
contemplados en el TUPA del Indecopi, puesto que actualmente, contempla un
procedimiento genérico para el registro de (i) Marcas de Productos, (si) Servicios, (di)

Colectivas y (vi) de Certificacion, (v) Nombre Comercial y (vi) Lema Comercial. De esta
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12.

13.

forma, se independizaria un procedimiento especifico para el registro de marcas sonoras y

olfativas.

La tercera propuesta de mejora seria implementar incentivos para impulsar el Registro de
marcas sonoras y olfativas. Estos incentivos pueden darse en forma de (i) reducir la tasa
por derecho de tramite, (ii) publicar boletines informativos sobre las ventajas de proteger
una marca sonora y olfativa, y/o (ii1) organizar charlas respecto a la importancia de proteger

una marca sonora y olfativa dirigida a los agentes de mercado.

Como cuarta y ultima propuesta de mejora, seria necesario reconocer a la figura de la
distintividad sobrevenida para el caso de marcas sonoras y olfativas, la cual, consiste en
que la marca adquiera capacidad distintiva a través de su constante uso en el transcurso del
tiempo, al poder carecer de distintividad inherente, tal y como ser realiza en el caso de

Estados Unidos.

Y, paralelamente, implementar un registro Suplementario que tendria como funcion el
registro de marcas que carecen de distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y
sonidos), pero que podrian adquirir distintividad sobrevenida a través de su uso constante

en el mercado.
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Anexo N° 04 — Requisitos para Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y

de Certificacion, Nombre Comercial y Lema Comercia

Denominacion del procedimiento:
Reqistro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificacion, Nombre Comercial y Lema Comercial

Codigo: DSD.8

Descripcion del procedimiento

Procedimiento administrativo en virtud del cual se otorga el derecho exclusivo de un Signo Distintivo a partir de su inscripcion en el
Registro de la Propiedad Industrial, brindando asi prateccion juridica frente a terceros.

Requisitos

Solicitud en formato (dos ejemplares, uno de los cuales serd el cargo), consignando datos de identificacion del solicitante,

asimismo de ser el caso, podra indicar una casilla electronica asignada por el Indecopi.

5i son personas naturales, indicar namero del Documento MNacional de ldentidad, pasaporte o carme de exiranjeria e indicar el

numere de Registre Unico de Contribuyentes, de ser el caso.

En caso de ser persona juridica, indicar el nomero de Registro Unico de Contribuyentes.

Firma o huella digital del solicitanta o de su representante, en caso de no saber firmar o estar impedido.

De =er necesario, adjuntar documento de . que podran constar en instremento privado. Tratandose de personas juridicas

deberan consignarse, y de ser el caso acreditarse, la condicion o thulo con el gue haya firmado el poderdante.

En caso de que el poder pueda ser obtenido directamente por la Direccion de Signos Distintives conforme a ley. basta que el

administrado exhiba 1a copia del carge donde conste la presentacion del documento, debidamente sellado y fechado por la

entidad ante la cual hubiese sido suministrada o, senalar al nomero de la Partida Reqgistral SUNARP y el asiento, en el cual se

aprecien las facultades de representacian.

Adicionalmeanta:

1_In|:IirrE:j|:ion_deI signo que se pretende registrar. 5i el signo posea elementos graficos o formas tridimensionales, acompanar su
reproduccion.

2. Indicacion expresa de los productos ylo servicios o actividades economicas, y la clase o clases en las que se solicita el registro
agrupadas y ordenadas sequn las clases de la Clasificacion Imernacional de Niza.

3.De ser el caso

a. Prioridad que se refvindica.

b. De reivindicarse prioridad, copia certificada de la prmera solicitud de registro presentada, cerfificado de la fecha de
presentacion de esa solicitud; o copia simple de la Certificacion expedida por la Autoridad Competente (Exposiciones
Cficiales), y traduccion al espanol. de ser el caso.

- Publicacion de la solicitud. Luego de concluide el examen formal y verificado el cumplimiento de los requisitos de 1a solicitud
de regisiro de marca, la DSD publicara por una sola vez en la Gaceta Elecironica del Indecopi la solicitud de registro
respectiva.

4.El solicitante podra ceder los derechos expectaticios sobre una solicited en tramite, para lo cual, en caso de que sean bienes
sociales o formen parte de una comunidad de bienes, debera intervenir el conyuge o concubino en el documento
comespondiente, o se debera presentar declaracion jurada del comyuge o concubing manifestando el consentimiento
respectivo.
5.En los siguientes supuestos:
a. Marcas Colectivas y Marcas de Cenificacion, adicionalmente se acompanara el reglamento de uso comespondiente.
b. Mombre Comercial, indicacion expresa de las actividades economicas y de la clase en la que se solicita el registro.
Adicionalmente, sefalar fecha de primer uso y acompanar pruebas que acrediten el primer uso del nombre comercial
E.:ra cada una de las actividades que se pretendan distinguir.
c. Lema Comercial, indicacion del signo al cual se asocia el Lema Comercial, indicando el nomero de certificado o, en su
caso, del expediente de la solicitud de registro en tramite y |a clase en la que se solicita el registro.
Para la division de una solicitud multiclase de registro de marca de producto yo servicio se debera presentar un pedido de
division, cumpliendo con los requisitos formales de la presentacion de una sclicitud de registro, en lo que coresponda, @
indicando los productos o servicios, agrupados por clases, gue se desglosan de la solicitud inicial; indicando el dia de pago y el
numero de constancia de pago de |a tasa comespondiente.
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	1.2. Situación Problemática:
	La Propiedad Intelectual y el fomento a las nuevas innovaciones, representan un rol importante en el desarrollo social y económico a nivel global. El tratamiento de Propiedad Intelectual se establece a través de Tratados Internacionales, la Constituci...
	En el Perú, la Propiedad Intelectual se ha protegido a nivel constitucional, desde la Constitución de 1823 hasta la actual Constitución de 1993, como un derecho económico relevante para un óptimo desarrollo de mercado.
	Sobre el particular, las marcas adquieren especial importancia al tener como función la distinción de productos o servicios en el mercado. Las marcas buscan dejar una huella inolvidable en los consumidores que permita diferenciar un producto o servici...
	Asimismo, las marcas están subdivididas en dos (02) categorías: (i) las marcas tradicionales y (ii) marcas no tradicionales. Por un lado, las marcas tradicionales son comúnmente representadas a través de gráficos, y estas deben cumplir con ser distint...
	Por otro lado, también existen las marcas no tradicionales, entre los cuales, se encuentran los signos distintivos sensoriales: olfativos, y sonoros; esto ha generado un constante debate doctrinal respecto a si este tipo de marcas pueden ser considera...
	Al respecto, la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de los países de la Comunidad Andina (en adelante, la “Decisión 486”), régimen seguido por el Perú, señala que las marcas sonoras y olfativas son susceptible de registro en cuant...
	De esta forma, podemos evidenciar que nos encontramos ante una herramienta jurídica escasamente utilizada y desaprovechada, la cual, podría dinamizar el mercado nacional y hacerlo más competitivo, contando con marcas que creen a nuevas estrategias com...
	La importancia de impulsar el registro de las marcas no tradicionales radica en crear nuevas estrategias comerciales, las cuales, tienen como principal objetivo alcanzar una considerable cantidad de ventas del producto o servicio, ello lográndose al d...
	A demás de lo anterior señalado, la creación de nuevas estrategias comerciales no solo incrementaría la cantidad de ventas al darlo mayor visibilidad a los productos y servicios, sino que, también incrementaría la competencia en el mismo. Así, las emp...
	Un ejemplo de lo anterior señalado, es la primera marca sonora registrada en el Perú, la cual, fue otorgada a su Titular D’onofrio S.A. mediante Certificado N  P00040308, con fecha 11 de septiembre de 1997, para distinguir productos: Helados comestibl...
	El escaso o nulo registro de las marcas sonoras y olfativas, podría suponer una deficiencia en su regulación, una escasez de información de la misma, y/o un tratamiento obsoleto en contraste al Derecho Comparado. En este orden de ideas, la problemátic...
	Finalmente, a través de la presente investigación se buscará lograr identificar cuáles son los factores que evitan, obstaculizan y/o desincentivan el registro de las marcas no tradicionales, aun cuando son reconocidas por la Decisión 486, y se estable...
	El objetivo principal de la presente investigación es determinar las deficiencias y obstáculos que presenta el sistema jurídico nacional en materia de las marcas no tradicionales que desincentiva y obstaculiza el registro de las marcas sonoras y olfat...
	Objetivos Específicos:
	Los objetivos específicos a desarrollar en los capítulos de la presente investigación, se encuentran los siguientes:
	 Identificar si las marcas sonoras y olfativas tienen capacidad de distintiva y de representación gráfica como requisitos para su inscripción en el registro de marcas, al igual que las marcas tradicionales.
	 Identificar que tratamiento jurídico diferenciado debería tener el sistema jurídico nacional en materia de marcas no tradicionales, y si, en la actualidad, abría un vacío legal por en caso no se contemple un debido tratamiento de los mismos.
	 Identificar que mecanismos jurídicos podrían mejorar e incentivar el registro de las marcas sonoras y olfativas, con la finalidad de impulsar y dinamizar el mercado por el uso de los mismos, en función al Derecho Comparado.
	El concepto de la “marca” se utiliza comúnmente en diferentes esferas además de la jurídica, como por ejemplo en la publicidad a través del marketing, también para fines del tráfico económico y la competencia. Sin embargo, la presente investigación ab...
	La OMPI señala de manera amplia que, por marca se entiende un signo o combinación de estos que diferencie productos o servicios de los demás” (Portal Web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI).
	A partir de la definición de “marca” de la OMPI, diferentes países han adoptado su propia definición a través de su legislación, entre los cuales se encuentran:
	 Estados Unidos, señala que la definición de la marca incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, y cualquier combinación de estos, que son utilizados por una persona con la intención de utilizarla para el comercio, aplicando su registro...
	Estados Unidos ha sido uno de los países más reconocidos en cuanto a la implementación de políticas de Propiedad Intelectual, gozando de una extensión amplia, abierta y flexible en cuanto a las marcas, además de registrarlas en un Registro Principal, ...
	 La Unión Europea, señala que todo signo que pueda ser objeto de representación gráfica, tales como palabras, dibujos, letras, cifras, forma de producto o de su representación, e incluso nombres de personas, siempre que tales signos sean apropiados p...
	La Unión Europea cuenta con una definición cerrada de las marcas, es decir, cuenta con una lista taxativa de estas, y enfocada más a las marcas tradicionales, siendo un régimen más conservador, lo cual, delimita el registro de marcas no tradicionales,...
	 México, señala que la marca es todo signo visible que distinga productos de otros de su misma especie o clase en el mercado. (Ley de la Propiedad Industrial de México).
	La Ley de la Propiedad Industrial de México ha reducido enormemente la definición de la marca, delimitándola únicamente a signos visibles. De esta forma, la mencionada Ley tendría un tratamiento más cerrado e inflexible en cuanto a la definición de ma...
	 Por último, la Comunidad Andina de Naciones, que comprende tanto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señala que la marca podrá ser constituida por cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sean susceptib...
	Habiendo revisado la definición de las marcas en la legislación comparada, se desprende que se prioriza una definición amplia de esta figura, en la medida que puede estar conformada por todo signo o mezcla de estos que sean susceptibles de diferenciar...
	Como se ha podido observar, podemos inferir que la Decisión 486 define de forma amplia a la marca, como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. No obstante, a efectos de abundar más en esta definición, corresp...
	A partir de este punto podemos concluir que, la legislación nacional e internacional ha recogido dos (02) elementos característicos esenciales de la marca, los cuales son (i) la Distintividad, y (ii) la Perceptibilidad.
	1. Sobre la Distintividad:
	La distintividad de la marca es considerada una de las principales características del signo distintivo para que este sea susceptible de su registro como marca. De esta manera, la doctrina es uniforme al señalar que esta característica es indispensabl...
	Diego Chijane (2007), señala que la distintividad es la característica ineludible que debe presentar todo signo que pretenda ser legalmente registrado. Por lo tanto, a través la marca, el usuario debe tener la capacidad de identificarlo a través del t...
	Así, la OMPI señala que, para que los signos puedan considerarse como distintivos deben poder ser reconocidos como elementos identificadores de productos o servicios de determinadas fuentes comerciales por parte de las personas a las que se dirigen;
	Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013), señala que la distintividad es la aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar los productos y/o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario...
	De esta forma, podemos concluir que la Distintividad es el elemento más importante de una marca, porque se configura como la esencia de la misma y le permite alcanzar su objetivo: distinguirse entre los productos o servicios que hay en el mercado. Por...
	2. Sobre la Perceptibilidad:
	La doctrina también ha señalado a la perceptibilidad como otro elemento sustancial del signo distintivo, en la medida que este debe ser perceptible por las personas, es decir, que pueda ser identificado y aprehendido por alguno de nuestros sentidos. E...
	Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011) señala que la marca es un bien intangible, por lo que, para poder ser captada y apreciada, debe poder ser representada mediante una impresión material, con la finalidad de pode...
	Conforme a lo señalado, la Perceptibilidad de la marca es un elemento ligado a la distintividad, toda vez que consiste en la identificación de la marca por parte de los consumidores, es decir, que la marca pueda ser apreciada por los consumidores a tr...
	La Decisión 486 y el Decreto Legislativo N  1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, son los cuerpos normativos que contienen disposiciones de carácter común sobre la protección industrial e intelectual p...
	Al respecto, la Decisión 486 establece que se podrán constituir como marcas las denominaciones (marcas denominativas), las figuras (marcas figurativas) o por una combinación de ambas (marcas mixtas). Estos tipos de marcas son comúnmente conocidos como...
	No obstante, en el marco del desarrollo empresarial y nuevas estrategias corporativas, las empresas han utilizado nuevos elementos para el registro de una marca con la finalidad de volverla más atractiva en el mercado. Esta nueva modalidad de marcas i...
	Según J. Castro (2012), se entiende por “marcas no tradicionales” a la oposición de las “marcas tradicionales”; es decir, aquellas que no se representan mediante letras, números, palabras, dibujos o símbolos, y que no necesariamente sean visualmente a...
	Asimismo, es importante precisar que la clasificación de las marcas puede variar a lo largo del tiempo, porque las percepciones, tendencias, entre otros factores se encuentran en cambio constante. Así, lo que actualmente consideramos como “marcas trad...
	La definición de “marcas tradicionales” y “marcas no tradicionales” ha sido un elemento dinámico, ya que las marcas no tradicionales que hoy conocemos, podrían ser usadas en un futuro de manera habitual, y ya no ser identificadas como tal, sino como m...
	En el Perú, podemos encontrar que la Decisión 486 contempla expresamente dentro de los signos susceptibles de registro a las marcas olfativas y sonoras, las cuales configuran como marcas no tradicionales, y, por lo cual, este tipo de marcas son signos...
	2.6. Registro de las marcas no tradicionales
	El artículo 134 de la Decisión 486, señala que los requisitos para el registro de marcas son dos (02): (i) la distintividad, es decir, la capacidad que tiene el signo para distinguir productos o servicios en el mercado, y (ii) la representación gráfic...
	Los requisitos mencionados han ocasionado gran debate en la doctrina, debido a que algunos autores han cuestionado la capacidad distintiva y representación gráfica de las marcas no tradicionales, por tratarse de marcas que, evidentemente no pueden ser...
	En el Perú, las marcas no tradicionales como las olfativas y sonoras, pueden ser susceptibles de registro y cuentan con la capacidad de cumplir con los requisitos para el registro de las mismas, conforme a lo siguiente:
	 Capacidad Distintiva de las Marcas Sonoras:
	En relación a la capacidad distintiva de las marcas sonoras, ya hemos señalado que es la capacidad intrínseca del signo para distinguir productos o servicios de otros, no obstante, Diego Chijane (2007) argumenta que, no es necesario que el signo sea d...
	Según lo anterior señalado, la aptitud distintiva es un elemento dinámico que evoluciona a la distinción del signo, según el uso que tenga este en el mercado, no debiendo rechazarse de facto la solicitud del registro. En este mismo sentido, la 16  ses...
	La capacidad distintiva de las marcas sonoras ha sido aceptada por la mayoría de la doctrina internacional. Así, Baldo Kresalja (2001) expresa que no hay discusión en la Doctrina internacional respecto a la aptitud distintiva de los sonidos para disti...
	Asimismo, es importante señalar que la 16  sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006) distingue dos (02) tipos de marcas sonoras: (i) las musicales, creadas a partir de una composición ...
	De esta forma, podemos analizar que las marcas sonoras, tanto las musicales como las no musicales, pueden tener capacidad distintica como el carácter intrínseco de poder identificar productos o servicios, siendo comúnmente aceptado a nivel internacion...
	 La Representación Gráfica de las Marcas Sonoras:
	Es a partir de este punto en donde empieza a evidenciarse complicaciones en el sistema nacional, puesto que, la representación gráfica de un sonido como requisito para el registro del mismo como una marca, es uno de los mayores desafíos que afronta nu...
	Como se ha establecido en la 16  sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006), los signos sonoros deben representarse gráficamente, haciendo uso de pentagramas, o bien descrito con palabr...
	De esta misma forma, Shield Mark (2002) señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que, para el registro de las marcas sonoras, tanto musicales como no musicales, la representación gráfica del sonido debía ser clara, precisa, co...
	Por otro lado, la 17  Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2007) estableció que, el requisito de representación gráfica en los signos sonoros musicales podría cumplirse con notas music...
	Así, la representación gráfica de marcas sonoras musicales, puede satisfacerse con la presentación de un pentagrama, y complementándose con la descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, según la exigencia de cada país.
	Diego Chijane (2007) señala que, si bien las marcas sonoras musicales podrían representarse mediante notas musicales, esta no sería una representación precisa, ya que no determinaría la tonalidad ni la duración ni las pausas de los sonidos musicales c...
	De esta forma, para el registro de marcas sonoras musicales, los elementos que otorgarían una representación gráfica de sonidos musicales de forma clara y precisar, serían el conjunto de las notas musicales en un pentagrama, y la grabación en un caset...
	Por otro lado, en relación a la representación gráfica de las marcas sonoras no musicales, tales como el sonido de una taza rompiéndose o el sonido de un oso rugiendo, la 17  Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales ...
	Por lo anterior, la Decimonovena Sesión del Comité Permanente sobre Derechos de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2008) estableció que, la representación gráfica para sonidos no musicales podría acreditarse por la onomatopeya, e...
	Como se puede apreciarse, la representación gráfica para el registro de marcas sonoras no musicales, puede satisfacerse con la presentación de onomatopeya, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, además de una descripción escrita del sonido y graba...
	Cabre precisar que, Diego Chijane señala que, entre el sonido real y la onomatopeya tal como se pronuncia, existe un desfase, ya que a través de la escritura no se podría imitar todos los sonidos que reproduce la naturaleza.
	Por lo cual, no basta solamente la presentación de la onomatopeya para la acreditación de la representación gráfica del sonido no musical, sino que, es el conjunto de elementos, tales como la onomatopeya, oscilogramas, espectrogramas o sonogramas, ade...
	A manera de análisis sobre la representación gráfica de los sonidos, podemos concluir que este es uno de los mayores retos a nivel jurídico, puesto que supone plasmar de forma gráfica un sonido musical o no musical. No obstante, como hemos podido obse...
	 Capacidad Distintiva de las Marcas Olfativas:
	Asimismo, Maylee Cheilna (2014) señala que, las marcas olfativas deben tener un olor suficientemente distintivo, siendo característico y particular para no poder confundirlo o asociarlo con otro en el mercado.
	Por su parte, la 16  Sesión del Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2006) se pronuncia sobre los criterios para realizar un examen de distintividad de las marcas olfativas, los cuales son:
	1. El solicitante es el único que mercantiliza los bienes afectados.
	2. Se considera el olor como una característica aportada de los bienes, y no una característica natural.
	3. El solicitante ha publicitado la marca olfativa.
	4. El solicitante ha comprobado que los clientes, comerciantes y distribuidores conocen el origen de dichos bienes.
	Como puede apreciarse, el carácter distintivo de los olores requiere un mayor nivel de novedad en cuanto a los elementos que lo compongan, siendo que el olor no es un sentido muy utilizado por los consumidores para reconocer productos o servicios. No ...
	Asimismo, es importante señalar que la doctrina a clasificado los aromas en tres categorías, tal y como señalan Diego Chijane (2017) y Carlos Fernández (2004), la clasificación sería la siguiente:
	- Primary scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, que tienen por función producir aromas. Es decir, aquellos olores que su funcionalidad se encuentra exclusivamente relacionada a la finalidad del producto. Un ejemplo de ellos ...
	- Secondary scents marks: Se trata de olores que son aplicados a determinados productos, que tienen por función enmascarar el olor original de los productos. Es decir, aquellos olores que su funcionalidad se encuentra en mejorar la composición de un p...
	- Unique scents marks: Olores que son aplicados a determinados productos, los cuales no tienen una función específica, no interesando si tienen olor o no. Es decir, aquellos olores que no se encuentran justificados ni tienen una función particular, pe...
	En el caso de los Primary scents marks y Secondary scents marks, son signos olfativos que no necesariamente cumplen de facto un roll distintivo, puesto que están asociados a la propia naturaleza del producto. Asimismo, esto configuraría como una venta...
	Por su contraparte, los Unique scents marks son olores que no se encuentran estrechamente relacionados al producto, y por lo cual, presentan una mayor fuerza distintiva en el mercado, y, en consecuencia, son susceptibles de registro como marcas. Es de...
	En este punto, podemos analizar que, con una dificultad moderada, es posible que los consumidores puedan identificar productos o servicios en el mercado a través del sentido del olfato. No obstante, las marcas olfativas deben ser, con creces, más nove...
	 La Representación Gráfica de las Marcas Olfativas:
	Al igual que el requisito de distintividad, existe gran debate en la doctrina respecto a si las marcas olfativas tienen capacidad de representación gráfica. Por un lado, Diego Chiajne (2007) explica que, parte de la doctrina considera imposible la cap...
	No obstante, el mismo autor señala que otro lado de la doctrina afirma que, el requisito de la representación gráfica podría cumplirse con la descripción escrita del olor mediante la técnica del fraccionamiento, la cual consiste en separar los compone...
	Asimismo, Isabel Ramos (2014) señala opciones adicionales para la representación gráfica de las marcas olfativas, tales como (i) En primer lugar, la representación gráfica del olor mediante sensores, (ii) En segundo lugar, la representación gráfica de...
	Por su parte, la 19  Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2008) estableció que la representación gráfica del olor puede acreditarse mediante la descripción escrita, debiendo proporci...
	Como puede apreciarse, la comunidad internacional no ha podido concordar en un mecanismo idóneo para poder acreditar la representación gráfica de las marcas olfativas, además de la representación gráfica y las alternativas propuestas por Isabel Ramos ...
	En este punto, podemos analizar que no existe un mecanismo uniforme ni comúnmente aceptado para acreditar la representación gráfica de un olor, además de las recomendaciones establecidas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Ind...
	Finalmente, a manera de conclusión del presente capitulo, podemos evidenciar que las marcas han evolucionado en el trascurso del tiempo, siendo que actualmente existen nuevos tipos de marca que generan un reto para la doctrina y la legislación a nivel...
	3.1. Enfoque metodológico – Método Comparado
	De conformidad con lo previamente señalado, a través del Derecho Comparado se analizará un panorama más amplio, recogiendo diferentes ordenamientos legales que regulan a las marcas no tradicionales, y también se podrá confrontar semejanzas y diferenci...
	Baldo Kresalja señala que, en el Derecho Comparado se puede distinguir tres (03) tipos de ordenamientos legales en relación al concepto de marcas. Así, existen ordenamientos que:
	(i) El ordenamiento legal que establece una definición extensa y dócil de la marca al considerarla como cualquier signo que tenga la suficiente capacidad distintiva. Tal es el caso de Estados Unidos.
	(ii) El ordenamiento legal que establece una definición extensa de la marca, pero que restringe su registro para los signos que pueden ser representados gráficamente. Tal es el caso de la Comunidad Andina y la Unión Europea.
	(iii) El ordenamiento legal que limita la definición de marca a los signos que únicamente pueden ser visualmente percibidos. Tal es el caso de México.
	En el marco de las marcas no tradicionales, las marcas sonoras tienen mayor aceptación y las marcas olfativas son las segundas con mayor aceptación a nivel internacional. De esta forma, en el 2009 el Comité de Marcas No Tradicionales de la Asociación ...
	Estados Unidos:
	Estados Unidos es un país que sigue el sistema jurídico anglosajón o “Common Law”, siendo que, a pesar de tener un sistema de Registro Federal y Estatal, en este protege las marcas así estas se encuentren registradas o no, teniendo como requisito sust...
	Las marcas en Estados Unidos se rigen por lo establecido en el “Trademark Act” (1946) o también conocida como Lanham Act. Esta normativa fue la que logró modernizar y expandir el sistema de marcas en Estados Unidos, al implantar nuevas ideas liberales...
	En la Sección 1127 del Lanham Act, se define a la marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o mezcla de estos que: (i) sea usada por una persona, y (ii) la persona tenga intención de emplearla en negocio, a fin de identificar y disti...
	La definición de marca que otorga el Lanham Act, proporciona un amplio alcance del concepto de marca, por lo cual, la Comisión de Revisión de Marcas de la Asociación de Marcas de los Estados Unidos en 1987, indicó que los términos “símbolos” o “dispos...
	Asimismo, la jurisprudencia de Estados Unidos no ha sido ajena a tal definición y ha seguido la misma línea de pensamiento del Lanham Act, ya que en 1995 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, señaló que dicha Ley define a la marca en el sent...
	El Lanham Act establece que todo signo que sea distintivo puede ser registrado como marca.  Asimismo, la distintividad ha sido descrita por la jurisprudencia estadounidense como la capacidad de determinar el origen de un producto (Lanham Act, 1964, Se...
	En este punto, es sustancial mencionar que Estados Unidos cuenta con dos (02) sistemas registrales de marcas: El registro Principal, y el registro Suplementario.
	Aquellas marcas que son capaces de distinguir de forma inherente productos y/o servicios, serán susceptibles de ser registradas en el Registro Principal, siempre y cuando no se encuentre en las restricciones establecidas en la sección 1052 del Lanham ...
	Por otro lado, la función del registro Suplementario es el registro de marcas que no cuentan con distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y sonidos) pero que pueden adquirir distintividad sobrevenida conforme al uso constante en el mer...
	La distintividad sobrevenida es una figura propia del derecho anglosajón y se configura cuando una marca que no cuenta con distintividad, consigue la capacidad distintiva a través de uso de esta en el mercado.
	El Registro Suplementario protege al titular de la marca de registros posteriores de otras marcas similares para los mismos productos o servicio. Sin embargo, no otorga la presunción de validez, propiedad y derechos exclusivos del uso de la marca que ...
	Asimismo, la Corte Suprema de Estados Unidos en 1985 señala que, bajo la jurisprudencia del Lanham Act, si una marca es capaz de ser o volverse distintiva en el mercado, esta puede funcionar como marca (Corte Suprema de Estados Unidos, 1985, Ownes Cor...
	La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha utilizado el Registro Suplementario y la distintividad sobrevenida como una alternativa para impulsar el registro de marcas sonoras y olfativas, al considerar que estas marcas no tienen la misma...
	Sin embargo, la representación gráfica de las marcas no visibles se configuró como el mayor reto que enfrentó Estados Unidos. En las solicitudes de registro de marca tradicionales se requería al solicitante señalar una representación gráfica o un “gra...
	La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos consideró adecuado que para satisfacer el requisito de la representación gráfica en las marcas sonoras es necesario la presentación de un pentagrama, en el caso de melodías musicales; y un oscilogr...
	Asimismo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos puede requerir al solicitante de la marca que modifique la “descripción grafica” o limite al alcance de la misma, debido a que es este quien se encuentra en mejor posición para determinar...
	Como hemos podido observar, la flexibilidad del sistema de registro de marcas en Estados Unidos facilita la viabilidad de registrar marcas no tradicionales, tales como las sonoras y olfativas. En este mismo sentido, Catherine Sáez señala que, el derec...
	La viabilidad del registro de las marcas sonoras y olfativas, y en consecuencia su protección en el sistema estadounidense, se debe en gran medida a los factores anteriormente señalados, entre los cuales se encuentran (i) la fuerza del mercado estadou...
	Argentina:
	Las marcas en Argentina se encuentran reguladas por la Ley No 22.362 – Ley de Marcas y Designaciones del 26 de diciembre de 1980. La mencionada Ley establece en su primer artículo que, una o más palabras, los dibujos, los emblemas, los monogramas, los...
	La definición de marcas en la legislación argentina es amplia, extensa y flexible, dejando un listado abierto para categorizar a las marcas, incluyendo todo signo que goce de capacidad distintiva, siendo esta la única limitante en su definición.
	Al igual que en Estados Unidos, la ley que regula a las marcas en Argentina, no establece expresamente el registro de marcas sonoras y olfativas. Sin embargo, el tratamiento legal que le dan es el mismo, al tener una interpretación extensiva sobre la ...
	Asimismo, el Tribunal Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Argentina, en el 2004 señaló al respecto de las marcas olfativas que, si bien es cierto que la Ley 22.362 no establece de forma expresa la posibilidad de registrar marcas o...
	Por otro lado, la misma ley establece ciertos requisitos para que la representación de la marca sea susceptible de registro, uno de ellos es presentar una solicitud por cada clase de la misma, incluyendo (i) nombre, (ii) domicilio real y domicilio esp...
	Similar al caso de la Comunidad Andina, la representación gráfica es uno de los requisitos que la legislación argentina solicita para el registro de una marca, incluyéndose a las marcas sonoras y olfativas, debiendo plasmarse visual y gráficamente est...
	Al respecto, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI), la cual es la oficina encargada para el registro de marcas, estableció que la representación gráfica en las marcas sonoras, al igual que en Estados Unidos, puede ser sa...
	Otamendi (2006) señala que, quien solicite el registro de una marca olfativa necesitará describir el olor de forma precisa, lo cual, puede realizarse mediante el uso de palabras referidas al olor, o mediante la formula química que componga el olor. La...
	En cuanto a este punto, cabe precisar que el INPI de Argentina ha simplificado ampliamente el registro de marcas sonoras y olfativas, en la medida que la representación gráfica de estas, no requiere mayor requisito que una representación de un pentagr...
	Estas políticas de Propiedad Intelectual, que son más simplificadas para optar por el registro de una marca no tradicional, impulsan el registro de este tipo de marcas, otorgando una mayor seguridad jurídica a los administrados que reconocen los mecan...
	Unión Europea:
	Es preciso señalar que, en el continente europeo existen dos sistemas de registro marcario: (i) El sistema nacional, por el cual cada país genera el registro de forma individual; y, (ii) El sistema comunitario, por el cual se genera el registro de fre...
	La marca que sea registrada por el sistema comunitario, cuenta con protección en los 27 países que comprenden la Comunidad Europea, y su registro se deberá solicitar en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
	Al igual que la Comunidad Andina, el fin que persigue esta armonización de regímenes y procedimientos marcarios es cumplir con la integración de las distintas naciones de la Comunidad Europea, y así impulsar el ingreso de nuevos mercados para el desar...
	Asimismo, los estados miembros de la comunidad europea adoptaron sus legislaciones internas a lo establecido en la Directiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual tiene como finalidad uniformizar las leyes que regulan a las marcas, ...
	El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, establece que las palabras, nombres, dibujos, letras, cifras, forma del producto de su presentación, pueden ser registrados como marcas, siempre que tales signos tengan la capacidad de distinguir productos y s...
	Se debe entender que, aunque no existe una mención expresa de marcas sonoras o marcas olfativas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrían constituir como marcas comunitarias, siempre y cuando sean: (i) puedan distinguir productos y se...
	Sin embargo, el mayor reto de la comunidad europea viene a partir del segundo punto anteriormente mencionado, el cual es la representación gráfica. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que una marca puede ser constituida por u...
	Es importante resaltar que, en la comunidad europea, la representación gráfica se entiende como un requisito formal para el registro de una marca. No obstante, la representación gráfica ha venido siendo una limitante al condicionar de manera rígida el...
	Si bien es cierto que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-273/00 del 2002) ha establecido la marca puede ser constituida por signos que no sean percibidos visualmente, la legislación de la Unión Europea no tenido variaciones en cuanto a su...
	Es importante resaltar que la jurisprudencia señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el registro de marcas no tradicionales, no modifica las políticas de Propiedad Intelectual de la Comunidad Europea, pero si servirían como un pr...
	A diferencia del sistema estadounidense y el sistema argentino, la comunidad europea cuenta con un listado cerrado de definición marcario, generando una rigidez normativa al momento de identificar a un signo distintivo. Esta rigidez normativa genera l...
	De esta misma forma, el Decreto Legislativo 1075 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486, detalla los criterios para determinar las semejanzas entre signos denominativos, figurativos, y mixtos, dejando nuevame...
	1. Establecer requisitos para el registro de las marcas sonoras y olfativas:
	El Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI ha establecido que, (i) los requisitos para la representación gráfica de las marcas sonoras musicales, pueden cumplirse con la notación musical a ...
	Los anteriores requisitos podrían ir acompañados de otros elementos, tales como una descripción escrita del sonido y grabación en un casete o CD, lo cual, acreditaría la representación gráfica de forma precisa y clara
	Por otra parte, los requisitos para la representación gráfica de las marcas olfativas, pueden cumplirse con una descripción escrita en forma descriptiva o de formula, la cual, podría ir acompañada de otros elementos, tales como sensores de olfato, y p...
	A partir del Derecho Comparado revisado y lo dispuesto por los Comités Permanentes de la OMPI podemos concluir que existen herramientas suficientes para poder acreditar la representación grafica de las marcas sonoras y olfativas, no obstante, estas no...
	De esta forma, el Registro Suplementario otorgaría una protección limitada mientras la marca adquiere la distintividad sobrevenida en el mercado. La protección limitada se vería reflejada en una protección menor en el tiempo y una protección de menor ...
	El Registro Suplementario de una marca sonora u olfativa tendría una duración menor a la otorgada mediante el Registro Principal, siendo que, el Registro Principal otorga una protección de diez (10) años contados a partir de la fecha de concesión de l...
	Asimismo, el Registro Principal otorga una protección de la marca a nivel nacional, lo cual, no ocurriría en el Registro Suplementario, ya que la protección que otorga este tipo de registro sería a nivel regional, es decir, habría un Registro Suplemen...
	De esta manera, el Registro Suplementario sería una alternativa para aquellas marcas sonoras y olfativas que no tengan una distintividad inherente, pero que puedan adquirir mayor fuerza distintiva en función a su contante uso en el mercado, para lo cu...
	Para ello, la autoridad administrativa deberá establecer criterios o parámetros específicos para determinar cuándo una marca que no tiene distintividad inherente, ha adquirido distintividad sobrevenida por su constante uso en el tiempo, debiendo pasar...
	1. Notoriedad de la Marca: Este criterio se basa en la capacidad que tienen los consumidores de identificar una determinada marca en el mercado. Para medir la notoriedad de una marca, se pueden utilizar tres (03) métodos, los cuales son: (i) El método...
	2. Uso constante de la Marca: Este criterio consiste en el uso constante de la marca para acreditar su continuidad en el mercado, la cual, puede comprobarse a través del uso de la marca en productos, servicios, campañas comerciales, facturas, entre ot...
	3. Aceptación de la Marca: Este criterio consistiría en la aceptación de la marca a trasvés del consumo del producto que esta busca diferenciar, la cual, puede medirse en función al nivel creciente de ingresos obtenidos por parte del producto o servic...
	A partir de las propuestas anteriormente señaladas, podríamos encontrarnos ante un panorama más favorable para la implementar, impulsar, y fomentar el registro de las marcas no tradicionales, tales como las marcas sonoras y olfativas, generando mayor ...
	4. Las marcas sonoras y olfativas pueden gozar de distintividad, siendo que ambos tipos de marca pueden ser utilizadas para distinguir productos y servicios; lo cual, hace que las empresas puedan utilizarlas en sus estrategias comerciales.
	5. El reto más grande que tienen las marcas sonoras y olfativas es el de la representación gráfica. No obstante, la doctrina y el Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, han desarrollado que, en el c...
	Y, paralelamente, implementar un registro Suplementario que tendría como función el registro de marcas que carecen de distintividad inherente (tales como las marcas olfativas y sonidos), pero que podrían adquirir distintividad sobrevenida a través de ...

