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La tecnologia crece exponencialmente al grado que el concepto de “marca” desde la perspectiva juridica en
especial de la Propiedad industrial evoluciona constantemente. Habitualmente una marca es definida como
cualquier signo visible utilizado para diferenciar bienes, productos y servicios dentro de otros de su misma clase
o especie, no obstante la creatividad, la ciencia y tecnologia han permitido el surgimiento de un nuevo tipo de
marcas o marcas no tradicionales las cuales no son percibidas mediante el sentido de la vista. Ante esa disyuntiva,
estos nuevos signos marcarios han provocado gran revuelo en diferentes oficinas registrales alrededor del mundo,
no sélo por la novedad que estas presentan, sino que también por la forma en que pueden ser distinguidas y
representadas graficamente al momento de solicitar su registro respectivo. Asimismo la Organizacion Mundial de
Propiedad intelectual a través del Comité Permanente sobre el derecho de marcas, disenos industriales e
indicaciones geograficas, ha pretendido establecer criterios Gnicos tendientes a regular las mismas, no obstante al
dia de hoy los paises miembros de esta organizacion no han conseguido establecer un acuerdo arménico debido
a la complejidad que estas generan. En tanto, la normativa nacional como internacional refleja a lo interno de sus
preceptos juridicos cierta apatia o reticencia por reconocer a las marcas no tradicionales en especial las no visibles,
como signos distintivos propiamente dichos.
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The technology grows exponentially at the degree that the concept of “brand” from a legal perspective especially industrial
property evolves constantly. Usually a brand is defined as any visible sign used to make out property, products and service
whiten others of the same class or kind, however creativity, the science and technology allowed the emergence of a new
kind of brands or non — traditional brands, which they aren’t perceived by the sense of sight. In the face of this dilemma,
these new trademarks, sign have caused a stir in some registry offices around the world, not just for the newness that these
present, but also by the way they can be distinguished, represented, and graphed. At the moment of request they respective
registration. Likewise the world intellectual Property organization trough the standing committee on the law of trademarks,
industrial designs and geographical indications it has sought to base of unique judgment tending at regulating the same
however today the countries members of this organization have failed to base a harmonious agreement to the complexity
that these generate. Meanwhile, the national legislation like international reflects to the inner in their legal percepts some

apathy or reticence to recognize non- traditional brands especially not visible, as distinctive signs property said.

Non-traditional mark | new trademarks / distinctiveness / graphic representation / perceptibility
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Introduccion

Hoy por hoy, las marcas no tradicionales conforman un tema de actualidad, oficinas registrales alrededor del
mundo enfrentan una gran disyuntiva en cuanto a criterios vinculados con su perceptibilidad, distintividad y
representacion grafica.

Anudado a esto, el desarrollo tecnolédgico y empresarial constituye factores preponderantes en cuanto a la
creacién y resguardo de innovadores productos, bienes y servicios que la tecnologia y globalizacién imponen en
el diario vivir, conllevando a la creacion de instrumentos legales destinados a regular dichos aspectos.
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Internacionalmente, la inscripcién de marcas no visibles en especial las gustativas, tactiles, olfativas y sonoras han
generado mezcladas controversias en diversos registros alrededor del mundo, su proteccion esta muy vinculada
a subjetivos parametros que la jurisprudencia, la ley y la doctrina se han encargado de promulgar y reforzar.

En ese orden de ideas, con la apertura de fronteras, expansion de mercados, el marketing y la promocion e
internacionalizaciéon de productos marcarios, un considerable nimero de paises han decidido incorporar a su
derecho interno, tratados o convenciones internacionales orientadas a regular el derecho marcario en general,
omitiendo en su gran mayoria aspectos relacionados a la inscripcion de marcas no tradicionales debido a la
complejidad tecnologica y al caracter innovador que éstas presentan.

Desde otra perspectiva, la armonizacién de criterios juridicos en cuanto a la proteccion y reconocimiento de esta
nueva tipologia de signos distintivos ante las diferentes oficinas registrales, constituye otro de los obstaculos que
mas conflictos genera a nivel internacional, pues al no existir reglas uniformes dirigidas a reglamentar todo lo
concerniente a las marcas no tradicionales, las mismas tienden a ser consideradas como inadmisibles a la luz de
multiples razonamientos doctrinales y jurisprudenciales que impiden su registro.

En tanto, La Organizacion Internacional de Propiedad Intelectual (OMPI) a través del Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disenos Industriales e Indicaciones Geograficas ha procurado reiteradamente desarrollar
incansablemente diversos ambitos de convergencia a fin de brindar una respuesta integral al respecto, no obstante
y hasta la fecha no se ha logrado establecer un consenso unificado en cuanto a los criterios que giran en torno al
requisito de representacion grafica, en especial de marcas no visibles.

Con referencia a los tratados internacionales, cabria preguntarse de qué manera estos instrumentos juridicos
estan regulando, aplicando y normativizando esta clase de signos, y cudles son las consideraciones al respecto,
partiendo de la premisa de que dichos acuerdos buscan armonizar y uniformizar el tema apoyandose en el principio
de trato nacional desde una perspectiva internacional Unica.

De igual forma, existe una evidente problematica con relacion a estos ingeniosos signos marcarios, ya que la forma
en que éstos pueden ser distinguidos y representados graficamente constituyen para el marketing empresarial
internacional una problematica evidente con relacién a sus bienes (intangibles), incentivando asi la reproduccién
ilicita de productos, bienes o servicios.

Finalmente, la inscripcion de marcas no tradicionales representa un reto constante para los diferentes registros
de propiedad intelectual a nivel mundial, pues al no existir un acuerdo arménico entre los estados miembros
supeditados a la Organizacion Mundial de Propiedad intelectual en que dichas marcas puedan lograr su registro,
motiva a profundizar y examinar aquellos cuestionamientos que en la actualidad impiden su proteccion y
reconocimiento juridico como signos distintivos.

Metodologia

El articulo presenta un estudio analitico argumentativo al amparo de un extracto de normas juridicas, doctrina y
jurisprudencia internacional donde los criterios y argumentos basicos se transversalizan arménicamente a fin de
establecer un criterio Unico vinculado a las marcas nuevas o no tradicionales.

Se desarrollé para ello, una investigacion de tipo descriptiva y documental, asimismo se intentd revisar diversas
literaturas juridicas referentes al tema haciendo uso del método tedrico inductivo y analitico puesto que se
procuré dar respuesta a la dificultades, retos y principales desafios que éstas signos marcarios presentan al
momento de ser inscritos en los diversos sistemas registrales alrededor del mundo.
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2. Perspectiva Internacional de las marcas no tradicionales

Quién diria que un olor, un sabor, un color o la forma de un producto especifico, pudiesen algun dia ser objeto
de proteccion alguna, no obstante, la globalizacion, el desarrollo tecnolégico y del marketing internacional han
permitido que diversos paises alrededor del mundo enfrenten la posibilidad de ofrecer alternativas salomonicas
en que los empresarios puedan de forma segura proteger eficazmente estas innovaciones marcarias.

Sin duda, estos adelantos han favorecido de forma considerable a que las marcas sufran multiples y variadas
metamorfosis, su creacion y registro no esta supeditada exclusivamente a los signos marcarios que se perciben
a través del sentido de la vista, sino que también contempla la posibilidad de reconocer marcas abstractas que
perfectamente pueden ser percibidas y/o distinguidas mediante el sentido del olfato, el gusto, el oido o el tacto.

Al respecto Hopperger (2009), afirma que:

Las marcas que confieren al producto o servicio una cualidad emocional tienen un notable poder de
seduccion. Para lograr que los consumidores potenciales se habitien a la idea de que una determinada
marca esta representada por un color, una forma, un sonido, una imagen animada, o incluso un sabor o
un olor, se requiere una importante inversion en mercadotecnia y comunicacion. El registro de las marcas
"nuevas" o "no tradicionales" confiere a las empresas derechos exclusivos sobre esos signos y les permite
adoptar decisiones estratégicas sobre su uso y sobre la promocién de la marca. (p. 04).

2.]. Conceptualizacion

Ciertamente, los consumidores en general entienden el significado que rodea a un signo distintivo en general y la
gran mayoria es capaz de distinguir un simbolo, dibujo u eslogan de entre otros de su misma clase o especie, no
obstante un gran nimero desconoce a ciencia cierta el significado que una “marca no tradicional” representa y las
diferentes mutaciones que éstas adoptan.

Grass (2007) afirma que una marca es:

Es un signo, un signo con significacion, que comunica ideas, que inquieta teniendo que ser dentro de si
misma, una estructura estética. Una marca es también una senal, que da diferenciacion, que permite
orientar, que permite reconocimiento que se graba y que grava. Una marca también puede ser una cicatriz,
por las huellas que deja, tal puede ser su impacto, que puede llegar a herirnos. Pero sobre todo una marca
es propiedad. (Arbalaéz 2002, p. 42)

Asi las cosas, no existe un concepto unificado tendiente a definir con exactitud a las marcas no tradicionales, bajo
este esquema y tomando como referencia la anterior definicion podriamos establecer que las marcas no
tradicionales consisten en cualquier signo distintivo util para diferenciar bienes, productos y servicios de entre
otros de su misma clase o especie, pudiendo ser distinguidos y percibidos mediante cualquier sentido del cuerpo
humano (vista, tacto, olfato, gusto, oido) y sean por ende, susceptibles de representacion grafica.

Inicialmente, Las Marcas no Tradicionales fueron identificadas por la mayoria de paises miembros de la
Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI 2007) bajo la indicacion de “nuevos tipos de marcas” siendo
en la decimoséptima sesion a través del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disenos Industriales e
Indicaciones Geograficas (SCT) que dicho concepto evoluciond, y se buscé ademas, establecer un consenso
multilateral en donde los paises participantes deliberaran y expusieran sus mdltiples experiencias en cuanto a la
inscripcion y forma grafica en que éstas podian ser representadas.
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En Colombia, dichas marcas se encuentra tipificadas aunque no bajo esa denominacion en el articulo n° 134 de la
Decision Andina 486, el cual preceptia que: “a efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles
de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca, en ningtin caso
sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) c) los sonidos y los olores; (...) €) un color delimitado
por una forma, o una combinacién de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier
combinacion de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (Andina, 2000)”

Uribe (2002), efectta un ligero estudio en cuanto a marcas olfativas y sonoras al amparo del articulo 134 de la
Decision Andina 486, reconociendo que la aceptacion de estos signos distintivos equiparados como no
tradicionales, obedece a los avances tecnoldgicos y cientificos que la globalizacion amerita, ratificando que no es
posible pasar por alto el empleo de comunicaciones, ya que éstas denotan la utilizacion de codigos de referencias
proveidos por significantes y significados, cuyo proceso se remonta a los origenes del lenguaje mismo.

Como puede observarse, la Decisién Andina 486 hace una especial referencia de al menos cuatro signos marcarios
clasificados segiin la OMPI dentro de la gama de marcas no tradicionales y aunque la Superintendencia de Industria
y Comercio denota multiples objeciones al momento de registrar esta clase de marcas, la legislacion les confiere
un reconocimiento especial.

2.2. Tipologias de Marcas No Tradicionales

En la Decimosexta sesion, a través del Comité Permanente, La OMPI ( 2007) efectud una clasificacion exhaustiva
en cuanto al tema de marcas no tradicionales, encasillandolas en dos grandes grupos marcarios (Ver figura #1) :
a) Signos visibles: i) Marcas tridimensionales; ii) Marcas de color; iii) Hologramas; iv) Lemas publicitarios; v) Titulos
de peliculas y libros; vi) Signos animados o de multimedia; vii) Marcas de posicion; y viii) Marcas gestuales; b) Signos
no visibles: i) Marcas sonoras, ii)Marcas olfativas, iii) Marcas gustativas, y iv) Marcas de textura o tactiles (p. 2-8).
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Figura #1: Disefiada con ideas propias con informacion de la Decimosexta sesion, a través del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Disefos Industriales e Indicaciones Geograficas, OMPI ( 2007).

La categorizacion anterior es muy exacta y a la vez especifica, sin embargo la doctrina y jurisprudencia internacional
cuestionan el hecho de que algunos signos no perceptibles mediante el sentido de la vista deberian o no ser objeto
de inscripcion por no superar los requerimientos exigidos ante los registros correspondientes.

Un ejemplo de esto lo constituye el caso Sieckman, donde un usuario pretendio registrar una marca olfativa ante
las oficinas registrales de Alemania, adjuntando para ello una muestra de la fragancia, su férmula o composicién
quimica, y la descripcion verbal de la misma, no obstante, la misma fue rechazada bajo el argumento de que ésta
carecia de distintividad, perceptibilidad y representacion grafica (Caso Ralf Sieckman c. Deutsches Patent - und
Markenamt, 2000).

En tanto, México a través de La de Propiedad Industrial, define a las marcas como todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Camara de Diputados del H. Congreso
de la Union, 2012). Puede observarse entonces la prevalencia de una limitacion tacita con relacion al
reconocimiento sabores, olores o colores.
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Asimismo Rangel (1992) en su libro El Derecho de Marcas Mexicano, desarrolla un pequeno apartado donde
explica todo lo referente a lo que puede ser considerado como “marca”, asegurando que el sistema juridico
mexicano establece un real limitacion de que sean registradas las marcas consistentes en sonidos o en olores o
gustativas y presentan en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas
(Rangel, 1992, p. 277).

A continuacién ofrecemos una breve explicacion de aquellas marcas consideradas como no tradicionales,
especialmente de las que no pueden ser percibidas mediante el sentido de la vista.

a) Marcas Tridimensionales

Las marcas tridimensionales estan clasificadas dentro de la categoria de signos visibles y pueden ser identificadas
al combinar conjuntamente el sentido de la vista y del tacto, pues al hacerlo, el consumidor puede percibir o
distinguir su forma y demas aspectos distintivos en relacion a ésta.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instituye que:

(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y
que es perceptible no soélo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de
signos con caracteristicas tan peculiares que ameritan su clasificacion como independiente de las
denominativas, figurativas y mixtas (...).”(Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2010). Sentencia de
I'l de noviembre, proceso n° 87-IP-2010 marca: “Colombina S.A”.)

Antequera Ricardo (2009) sostiene que toda marca, entre ellas las tridimensionales, debe poseer la capacidad para
ser distinguidas mediante los sentidos, a fin de que puedan invadir la mente de los consumidores y de esta forma
el publico en general pueda seleccionar el producto o servicio que estime conveniente.

En fin, la palabra tridimensional conjuga la combinacion de tres elementos inherentes a un producto especifico
(forma, dimension y proporcion) que siendo individualmente diferenciables, pueden ser distinguidos como un todo
si logra concebirse conjuntamente. Antequera (2009).

b) Marcas de Color

Liévano (201 I) ofrece una clara definicién con respecto a las marcas de colores y la finalidad que estas ofrecen,
dicho autor asevera que:

Las marcas de color per se consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinacion de
colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la proteccion de este tipo de signos es
que un producto determinado pueda hacerse distintivo en el mercado por medio del uso de un color, o
una combinacion de colores completamente novedosa y diferente a la que habitualmente tienen los
productos de la misma categoria, o sus empaques. (p. 09).

En Colombia, el articulo |35 de la Decision Andina 486 en su literal h) dispone que un color debe estar delimitado
por una forma especifica, de lo contrario no podria ser considerado para su inscripcion y registro.

c) Marcas Sonoras
Los signos sonoros no escapan a esta realidad, y consisten basicamente en aquellos sonidos que al ser percibidos

audiblemente por el publico consumidor, generan un caracter distintivo y evocativo de entre otros de su misma
clase o especie, verbigracia, el rugido del leén utilizado por la compania Metro Goldwyn Mayer en su productos
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cinematrograficos, el sonido de motor de la Harley Davidson, los dibujos animados Merry Melodies de la Time
Warner y el grito de Tarzan entre otros.

En sus inicios, representar graficamente un sonido contemplaba un tortuoso dilema en diversos paises, pero a fin
de cuentas se logré determinar que un signo musical podia ser representado mediante un pentagrama indicando
en él, las notas musicales que lo conforman acompanado de una grabacién en soporte de uso corriente, sea cassete
o un C.D. OMPI (2007).

Por su parte, La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (2008), estima que los signos sonoros
deben ser representados mediante un pentagrama, sonograma u onomatopeya, adjuntando al mismo, un archivo
que registre el sonido a inscribir, con el propésito de que éste pueda ser accesible a todos los usuarios del sistema
registral.

Orientado a su capacidad distintiva, Chijane (2007) es del parecer que para registrar una marca sonora no deberia
ser obligatorio que ésta sea lo suficientemente distintivo, vasta que el sonido a inscribir posea aptitud para serlo.
(p- 490)

d) Marcas Olfativas

Podriamos decir que una marca olfativa es todo signo odorifico u aromatico percibido mediante el sentido del
olfato, cuya finalidad versa en concederle a un producto o servicio determinado la suficiente capacidad distintiva
o diferenciadora entre diversos productos o servicios pertenecientes a la misma clase o especie.

La inscripcion de este signo marcario ha generado multiples polémicas en cuanto a la forma en que deben ser
representadas, la OMPI (tengo que justificar esto) no ha determinado un criterio armonico tendiente a resolver
dicho entuerto, dejando al libre albedrio de cada pais miembro, la inscripcion y registro de ellas.

Actualmente, las marcas olfativas inscritas a nivel mundial son relativamente escasas, Estado Unidos representa
uno de los paises que mas adelantos presenta al respecto, una de las primeras inscripciones consistio en el registro
de un hilo de coser y bordar, conocido como el asunto In re Clarke, detallado asi: “a high impact, fresh, floral
fragrance reminiscent of plumeria blossoms”; ademas de esta, podemos encontrar las siguientes fragancias
inscritas:

I) US 2560618 «The scent of bubble gumy registrada para aceites industriales;

2) US 2463044 «The cherry scenty para lubricantes sintéticos.

3) US 2568512 «The scent of grapey para lubricantes y aceites para motor, y

4) US 2596156 «The strawberry scenty, también para lubricantes, aceites y combustibles de motor. (Balana,
2006, pp. 21).

e) Marcas Gustativas

Las Marcas gustativas tienen una ligera relacion con las olfativas, en tanto que, previo a degustar un producto u
alimento determinado tendemos a olfatearlo y si dicho producto alimenticio nos parece agradable decidimos
finalmente degustarlo y saborearlo.

Algunas personas se preguntan si el ser humano percibe un sabor de un alimento de la misma forma en que lo
huele, no obstante una cosa es clara, tanto un olor como también un sabor dentro del ambito marcario deben
contener suficiente capacidad distintiva y lograr asi su proteccion ante las oficinas registrales correspondientes.
Liévano (201 1) nos dice que:
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Las marcas gustativas consisten en sabores que siendo ajenos a la naturaleza de un producto determinado, le son
anadidos para otorgarle distintividad en el mercado. El resultado final que se espera obtener con la proteccion de
este tipo de signos es que los consumidores asocien el sabor con el origen empresarial del producto. (pp. 22)

De igual forma, las marcas gustativas son mucho mas escasas que las marcas olfativas, sin embargo en las oficias
de Benelux, constituida por paises como Bélgica, paises bajos y Luxemburgo figura una marca gustativa identificada
como BX 625971, descrita como “El sabor a regaliz” para productos de papeleria, la cual aprobo los examenes
requeridos y fue registrada como tal. Instituto de Propiedad Industrial (2005-2006).

Chijane (2007), asevera que los razonamientos que restringen la inscripcion de marcas gustativas residen
fundamentalmente en la dificultad que estas presentan al momento de diferenciar el gusto del objeto o producto
mismo y su dificultad para ser representado graficamente. (p. 495)

En ese contexto, cada registro posee un compendio ordenado de signos protegidos a lo interno de sus oficinas,
no obstante, ;de qué manera un usuario podria realizar una bisqueda expedita a fin de verificar la existencia de
una marca no tradicional en sus sistema registral, en otras palabras, como podria verificarse la existencia o
coincidencia de un olor, un sabor o una forma determinada con relacion a una marca de su misma clase o especie?

3. Requisitos registrales inherentes a las Marcas No tradicionales

igual que una marca en general considerada como tradicional, ésta debe superar al menos un trio de
requerimientos exhaustivos, complejos y determinantes para alcanzar su inscripcion registral.

En cuanto a la complejidad que dichas marcas revelan Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), sostienen que:

“El caracter complejo de una marca es juridicamente interesante pues supone dos niveles de comparacién
con los demas signos marcarios: a través de los elementos que la constituyen, y en virtud del efecto global
de la marca en cuestion” (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 317).

Requisitos como distintividad, perceptibilidad y representacion grafica, constituyen un en su conjunto, elementos
juridicos encaminados a verificar la distincion de una marca en general, la mayoria de oficinas alrededor del mundo
comprueban a la luz de esos requerimientos su inscripcion y registro, a continuacién explicaremos el aspecto
doctrinal y jurisprudencial en cada una de ellos.

3.1. Distintividad

La distintividad es un requerimiento intrinseco a toda marca, sin esta caracteristica, un signo distintivo no existiria,
pues al poseer dicho elemento, el publico consumidor es capaz de diferenciarlo y no confundirlo con otros
productos o servicios similares.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la distintividad es concebida como:

La funciéon principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar
unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el caracter distintivo de la marca
le permite al consumidor realizar la eleccion de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le
da a la mercaderia su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares
que se ofertan en el mercado por sus competidores”. (Tribunal de justicia de la comunidad andina. (2005).
Sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”.)



ISSN 1993-4505 / No. 20, 2016 / Avila Vallecillo

3.2. Perceptibilidad

Una marca es perceptible cuando al ser comparada con otras de su misma clase o especie, el publico consumidor
es capaz de establecer diferencias y por ende distinguirla in su facto, empleando para ello al menos uno de los
cinco sentidos del cuerpo humano (percepcion sensorial).

En tanto El Tribunal Andino afirma que la perceptibilidad:

Hace referencia a todo elemento, signo o indicacion que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la mente del publico, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto
para la percepcion sensorial o externa de los signos se utiliza en forma mas general el sentido de la vista,
han venido caracterizindose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una
denominacion, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. (Tribunal
de Justicia de la Comunidad andina (2004) Sentencia de 26 de octubre, proceso n° |32-ip-2004. marca:
“Diacom)

3.3. Representacién Grdfica

Esta exigencia registral constituye uno de los requerimientos mas controvertido no solamente para Colombia,
sino que también para la mayoria de paises alrededor del mundo.

No obstante, la pregunta invade la mente humana, cémo puede representarse graficamente un olor, un sonido, un
sabor, o la forma de un producto especifico, para ello La superintendencia de industria y comercio, pese a la
existencia de multiples contradicciones, senala que:

“(...) La susceptibilidad de representacion grafica consiste en expresiones o descripciones realizadas a
través de palabras, graficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de productos”. (Superintendencia de industria y comercio,
radicacion 201 1, P. 4-5)

Desde otra perspectiva pero manteniendo arménicos criterios, El Tribunal de Justicia Andino concluye que:

Un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, graficos,
signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo
observe. Esta caracteristica es importante a efectos de la publicacion de la o de las solicitudes de registro
en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina
(2005) sentencia de 6 de julio, proceso n° 94-ip-2005 marca: “Epomega”.)

La OMPI (2008), ante los diferentes cuestionamientos referentes a la representacion grafica de las marcas no
tradicionales, formul6 diferentes ambitos de convergencia con la idea de ofrecer una solucion ante dichas
controversias, sin embargo dicha organizaciéon no logré un consenso armonico para la mayoria de signos
categorizados como no tradicionales. ( Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, Marcas no tradicionales:
ensefanzas destacadas, COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, Disefios INDUSTRIALES
E INDICACIONES GEOGRAFICAS, Vigésima Sesion Ginebra, 5 a 8 de diciembre de 2008.)

Las complejidades al respecto se extienden mas alla, aparte del ambito institucional y jurisprudencial, la doctrina
constituye otra de las fuentes juridicas que ponen entre dicho el reconocimiento de marcas no visibles en el
derecho marcario, para Fernandez Novoa (2001) y Alberto Casado Cerviiio (2000), dichas marcas no deberian
ser consideradas como tal, a contrario sensu, los juristas Sergio Rizzo, Stefano Sandri (2002) y Gustavo Senna
(2003), se inclinan positivamente a su proteccion y reconocimiento en el sistema de marcas.
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En cuanto a la existencia de instrumentos o medios técnicos encaminados a determinar la representacion grafica
de signos no visibles, estos quedan segiin Chijane (2007) a la disponibilidad de los mismos, dicho autor asegura
que:

“(...) el condicionamiento referido, a mi modo de ver, resulta innecesario, dado que los sistemas que
admiten la inscripcion de signos no visibles s6lo exigen que éstos tengan aptitud para ser representados
graficamente, no poseyendo las respectivas oficinas de marcas los medios técnicos a los que refiere nuestra
ley” (p. 475-476)

4. Marcas no tradicionales en los Tratados Internacionales

Pactos, tratados y convenciones internacionales constituyen en la actualidad, estructuras juridicas y sociales que
vinculan y a la vez constrifien a un determinado estado miembro a la vigilancia, respeto y defensa de aquéllas
obligaciones adoptadas en el marco de un congreso multilateral de naciones.

(Cabanellas, 2006) define a un tratado internacional, “como todo acuerdo entre los representantes de dos o mas
estados, acerca de una cuestion politica (militar, territorial, de nacionalidad), econémica ( comercial, fiscal,
aduanera, de préstamos o cambios y similares), de cortesia diplomatica (tratados de amistad y buena relacion),
cultural u otra de interés general para una de las partes o para todas ellas; dentro de un plano de igualdad (como
en los tratados de potencia a potencia) o con evidente coaccién (como en los tratados de paz).

Al ratificar una convencion, un pais firmante queda automaticamente obligado a defender y ejercitar en todo y
cada una de sus partes, el contenido implicito de aquél, bajo las condiciones y circunstancias alli plasmadas.

Seglin parece, durante los ultimos ahos a excepcion del Arreglo de Madrid, Colombia no ha formado parte de
ningun tratado internacional en materia de propiedad industrial, segin informe ofrecido por la Superintendencia
de Industria y Comercio (2004) afirma ante la OMPI lo siguiente:

Las eventuales iniciativas para la adhesion a tratados internacionales sobre el tema estan condicionadas a la
suscripcion de los acuerdos de libre comercio arriba mencionados y en particular, al TLC con los Estados Unidos.
Por lo tanto, en el momento no existen iniciativas de parte del Gobierno Colombiano para adherir a tratados
sobre propiedad industrial. (p. 3) (CITA: reunion regional de directores de oficinas de propiedad INDUSTRIAL Y
DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR de américa latina, organizado por la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperacion con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), y el
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México Guadalajara (México), 23 a 25 de marzo de
2004 situacion ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en COLOMBIA, (extraido desde
www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/.../ompi_jpi_jda_gdl_04 | co.doc)

El compendio de tratados internacionales es extenso, cada uno realiza un enfoque juridico diferente, presentando
a lo interno de estos aspectos relativos a su proteccion, regulacién y registro, como también aspectos
procedimentales en cuanto a derecho marcario se refiere, no obstante, pocas de estas convenciones contemplan
en sus acapites la inclusion de marcas no tradicionales, su caracter constitutivo esta dirigido especialmente a la
proteccion de marcas visibles.

Entre los Tratados y Convenciones internacionales mas relevantes en materia de Propiedad Industrial suscritos
por la Republica de Colombia, encontramos a los siguientes:

4.1. Tratado de Nairobi

Adoptado en Nairobi, en fecha 26 de septiembre de 1981, este tratado busca proteger la insignia olimpica de
cualquier utilizacion ilegal y con fines comerciales por parte de empresas o particulares no autorizados.
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En relacion a marcas no tradicionales no hace ninguna referencia, puesto que gira de forma exclusiva al signo
olimpico y todo lo relativo a éste.

4.2. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Bajo este panorama internacional, el Tratado sobre el Derecho de Marcas fue adoptado en Ginebra, Suiza en el
ano de 1994, y entré formar parte de nuestros instrumentos juridicos el 13 de abril de 2012, teniendo entre sus
objetivos establecer criterios universales, armonicos y procedimentales en cuanto al registro de marcas entre
paises contratantes.

Segin Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), sostienen que dicho tratado florecié ante la insuficiente
expansion del Arreglo de Madrid y la ausencia de potencias como Gran Bretana y Estados Unidos en su
conformacion, puesto que a criterio de estos, el mismo era calificado de incompatible y parcialmente inconsistente,
abriendo la brecha a un nuevo sistema como lo es el TLT. (p. 197)

El Tratado sobre Derecho de Marcas, constituye uno de los instrumentos juridicos que aborda de forma
excluyente el tema de marcas no tradicionales, preceptuando en su articulo 2 numeral b) que dicho pacto no
incluye la proteccion de hologramas, marcas olfativas ni sonoras, regulando exclusivamente aquellos signos
percibidos mediante el sentido de la vista.

Resulta interesante que el TLT excluya expresamente aquellos signos calificados como no tradicionales, su espiritu
constitutivo esta proyectado a la luz de marcas percibidas mediante el sentido de la vista, dicho descarte podria
estar fundamentada en los diferentes cuestionamientos que limitan su inscripcion, sobre todo en cuanto a su
distintividad, perceptibilidad sensorial y la forma en que éstas deberian ser representadas para lograr su exitoso
registro.

4.3. Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas.

Celebrado en Ginebra, el 20 de mayo de 1996 y ratificado en Colombia el 20 de mayo del 2002, el Tratado de la
OMPI sobre interpretacion o ejecucion y fonogramas busca desarrollar y a su vez proteger aquellos derechos
inherentes a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, estableciendo para ello
criterios arménicos ante los diversos acontecimientos econoémicos, sociales, culturales y tecnologicos que los
rodean. (Esto lo saqué de los considerandos del presente convenio)

Después de una busqueda exhaustiva a lo interno de este instrumento legal, se verific6 que en ninguno de sus
apartados se contempla la posibilidad de incorporar una marca no convencional como signo marcario, aunque
diferente, el tratado de la OMPI en su articulo numero 2 literal b) regula todo lo relativo a los fonogramas, la
adherencia, ejecucion e interpretacion de sonidos a producciones cinematograficas o audiovisuales.

Cabe resaltar que dicho tratado destaca en su articulo 4 el principio de “trato nacional” donde cada estado se
obliga a conceder a sus nacionales de otras partes contratantes, iguales derechos exclusivos como el que le
ofreceria a cualquiera de sus nativos.

4.4. Convenio de Paris para la Protecciéon de la propiedad industrial.
Como su nombre lo indica, el Convenio de Paris tiene como objetivo primordial la proteccion y vigilancia de la

Propiedad Industrial en general, entre ellas las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
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procedencia o denominaciones de origen y la represion de la competencia desleal. (Articulo | numeral 2) del
presente tratado)

De manera general, el Convenio de Paris desarrolla diferentes apartados en donde regula aquellos referentes
contentivos a la Propiedad Industrial y aquellos signos distintivos que la constituyen, sin embargo, no hace mencion
alguna o al menos en forma especifica de marcas no tradicionales, pero deja el campo abierto al asegurar en su
articulo 7 que la naturaleza o categoria de una marca sea de fabrica o de comercio, en ninglin momento podra ser
un argumento clave para rechazar o denegar la inscripcion de las mismas.

En tanto la naturaleza del producto mismo o la marca propiamente dicha no esté sometida a ningun tipo de
impedimento para su inscripcion, se presume que las marcas no tradicionales invisten la posibilidad de ser
reconocidas en el presente convenio, confiriéndoles tacitamente un acoplamiento aparente.

A criterio de Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003), El Convenio de Paris comprende uno de los instrumentos
legales mas relevantes dentro de la esfera marcaria internacional, debido no solamente la gran cantidad de paises
que integran su perimetro geografico o politico, sino que también por la gran cobertura de temas vislumbrados a
lo interno de este. (p. 143)

Las criticas en cuanto al Convenio de Paris no se dejan esperar, dichos autores estiman que el principio de trato
nacional no responde a la intencion en que éste fue inspirado, pues en lugar de encaminarse al derecho marcario
en general y a las marcas extranjeras en particular, se enfoca en diversos aspectos que nadan tienen que ver con
lo regulado en el mismo. (Bertone y Cabanellas de las Cuevas, 2003, p. 93)

4.5.Convencién General Interamericana sobre Protecciéon Marcaria y Comercial.

Firmada en Washington, el 20 de febrero de 1929, aprobada en Colombia el 20 de febrero de 1929 mediante la
ley 59 de 1936, y depositada para su ratificacion el 22 de julio de 1936 (German Cavelier, Tratados de Colombia,
Tomo 2, 1911-1936-. p. 533), esta convencion busca suscitar la proteccién marcaria y comercial entre sus paises
miembros, al amparo del principio de trato nacional, promoviendo el registro internacional de marcas ante la
oficina interamericana de marcas.

Quizas por su antigiiedad, esta convencién realiza un enfoque exclusivo y genérico en relacion a marcas
propiamente dichas, marcas colectivas y nombres comerciales, no asi de marcas no tradicionales.

A diferencia de los anteriores tratados, La Convencion General Interamericana, efectia un énfasis especial en
cuanto a la distintividad de marcas en general, argumentando que podra negarse o cancelar el registro de cualquier
signo que desprovisto de este requerimiento consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que
sirvan en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor o lugar de origen de los
productos. (Articulo 3 numeral 2)

Considerando que dicha convencion fue legalizada en Estados unidos y en equivalencia con los diferentes sistemas
registrales, podria representar una considerable reticencia entre los paises miembros, ya que seglin Bertone y
Cabanellas de las Cuevas (2003) el régimen marcario de este pais del norte instaura a nivel federal una dupla de
registros, el primero vinculado a los efectos registrales que se adquieren al momento de su inscripcion (registro
principal), mientras el segundo concerniente a la capacidad distintiva de la marca, la cual no requiere un uso
continuado para alcanzar su reconocimiento. (Registro suplementario)

4.6. Sistema de Madrid

El Sistema de Madrid lo conforma, rige e inspira basicamente dos tratados:
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* Arreglo de Madrid — 1891 (1967)
* Protocolo de Madrid — 1989

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2010), en la exposicion de motivos concerniente a solicitar
la aprobacion del Protocolo relativo al arreglo de Madrid, dispuso que:

Ambos se rigen por un reglamento comin y una serie de instrucciones administrativas y puede ser utilizado por
personas naturales y entidades juridicas que tengan un establecimiento industrial o comercial o su domicilio en un
pais que sea parte en el Arreglo o el Protocolo de Madrid o que sean nacionales de uno de esos paises. (Ley
1455/201 | p.4)

Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) estiman que el principio basico que rige al Arreglo de Madrid es la
creacion de marcas nacionales independientes, pero que a su vez dicha independencia enfrenta diversas
limitaciones, siendo una de ellas el periodo de duracion otorgado al registro internacional y la existencia de un
régimen de preferencia unionista. (p. 195)

4.7. Tratado de Libre Comercio (Colombial/Estados Unidos)

El Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Estados unidos adjudica una gran apertura y estimacion
a la luz de aquellos signos no percibidos a través del sentido de la vista, en el capitulo 16, articulo 16.2 literal 1,
dispone que: “Ninguna parte requerira, como condicion del registro, que los signos sea perceptibles visiblemente
y ninguna Parte podra denegar el registro de una marca con base inicamente en que le signo esta compuesto por
un sonido o por un olor”.

Estados Unidos representa una de las naciones que mas apertura ha ofrecido respecto al reconocimiento y
proteccion de marcas no convencionales, en parrafos anteriores pudimos observar, que en dicho pais las marcas
olfativas representan un minimo problema, siempre que éstas cumplan con los estandares exigidos, las mismas no
requieren de la apreciacion de criterios subjetivos utilizados en el resto de paises.

En ese orden de ideas podriamos aseverar que bajo ese contexto y amparado en los avances marcarios y
tecnoloégicos que Estados Unidos presenta en comparacién a Colombia, era justo y necesario insertar un precepto
legal destinado a no lesionar los principios que afianzan el sistema marcario estadounidense.

Al respecto, Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) sostienen que los Estados Unidos fundamenta su derecho
marcario al amparo de un sistema declarativo, en donde las normas provenidas del Common Law y de la legislacion
federal, constituyen la columna vertebral que la sostiene.

4.8. Acuerdo GATT/ADPIC

En los ultimos anos las economias mundiales han sufrido considerables metamorfosis, la globalizacién, la
interdependencia de las naciones en las actividades econémicas, han contribuido a la transformacién absoluta de
la economia regional o universal, por tal razén, los paises necesitan involucrarse de manera eficaz en los procesos
de desarrollo comercial internacional, puesto que de ellos depende su progreso econémico.

Ante ese inminente y constante crecimiento econdmico mundial, se torna necesaria la creacion de un organismo
o ente regulador que se encargue de la administracion, cooperacion y supervision de las negociaciones politicas,
asi como también de resolver los conflictos que se susciten en dichos procesos comerciales adoptados entre los
paises involucrados.
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A raiz de ello, surge la Organizacién Mundial del Comercio y con miras de establecer un acuerdo internacional
entre naciones propensas a regular dichos aspectos, se efecttan diversas rondas o reuniones en diversas etapas
y diferentes paises dirigidas a establecer criterios Gnicos y armonicos al respecto, surgiendo asi El Acuerdo sobre
los ADPIC y los instrumentos internacionales a los que hace referencia.

En la seccion nimero 2 de este acuerdo, especificamente en su articulo 15 numeral | dice:

Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion de signos que sean
capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran
registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de
persona, las letras, los nimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como
cualquier combinacion de estos signos. (...) Los Miembros podrdn exigir como condicion para el registro que
los signos sean perceptibles visualmente.

Zuccherino y Mitelman (1997) analizan las marcas de fabrica o de Comercio desde la optica del Acuerdo
GATT/ADPIC, referentes al alcance y ejercicio de los derechos de la propiedad Intelectual, estos consideran que
resulta improcedente el registro de un color como marca, ya que la conduciria a la exclusividad injusta a favor de
quienes lo hayan adoptado, sin embargo el articulo 15.1 de dicho acuerdo menciona expresamente la combinacion
de colores y marcas tridimensionales como signos registrables, no asi de las marcas no perceptibles mediante el
sentido de la vista. Cita: Zuccherino, D. & Mitelman, C. (1997). Marcas y patentes en el GATT, régimen Legal. Buenos
Aires, Argentina: Abeledo Perrot, p. 97-101.

4.9. Tratado de Singapur

En dltimo lugar, El Tratado de Singapur en aspectos referentes al Derecho de Marcas se adopto en marzo del afio
2006 con la presencia de 147 Estados miembros de la OMPI, estableciendo en él, una estructura juridica en cuanto
a la definicion de parametros contentivos al registro de marcas, hologramas, marcas animadas, de color, de
posicion y de marcas consistentes en signos no visibles, sin imponer para ello, una obligacion internacional para
su proteccion y registro, maxime de aquellos signos considerados como no tradicionales (Hopperger, 2009, pp.0l).

5. Implicaciones Marcas No tradicionales en relacion a Tratados Internacionales

5.1. Trato Nacional

El principio de “Trato Nacional” constituye uno de los elementos mas imperantes con relacién a Tratados
Internacionales y consiste basicamente en conceder iguales beneficios marcarios a cualquier solicitud invocada por
algiin estado miembro a lo interno de sus paises.

Aunque existen fuertes criticas al respecto, el principio de trato nacional conforma la piedra angular en cuanto al
registro internacional de marcas, de acuerdo a Bertone y Cabanellas de las Cuevas (2003) dicho principio es mal
utilizado en El Convenio de Paris, ya que en lugar de ofrecer una respuesta a los diferentes métodos marcarios,
tiende a enfocarse en aspectos no regulados o contemplados en el contenido del mismo (p.93).

Oré (2006) estima que al momento de solicitar la inscripcion de una marca internacional al amparo del Arreglo
de Madrid ante la Oficina Internacional de la OMPI, ésta no evalia o examina in su facto aquellos requerimientos
exigidos en el resto de paises, siendo competencia y responsabilidad de cada registro nacional verificar dichas
exigencias, poseyendo a su vez la facultad de denegar la solicitud en base a lo establecido en el Convenio de Paris,
previo a su traslado a esa oficina ubicada en Ginebra, Suiza.
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En Colombia, uno de los acuerdos comunitarios que describe fehacientemente el principio de trato nacional lo
constituye la Decision Andina 486 al promulgar que estipular lo siguiente:

Articulo |. Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, cada Pais Miembro concedera a los
nacionales de los demas miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacion Mundial del Comercio y
del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el
que otorgue a sus propios nacionales (...) Asimismo, podran conceder dicho trato a los nacionales de un
tercer pais, bajo las condiciones que prevea la legislacion interna del respectivo Pais Miembro.

En relacion a Marcas no tradicionales en especial de aquellas no percibidas mediante el sentido de la vista y en
relacién a los Tratados internacionales, resulta totalmente evidente que para Colombia como para la mayoria de
paises contratantes, su expresa inclusion representa un gran reto o desafio no sélo por la novedad que estas
marcas despliegan, sino también por la carencia de instrumentos cientificos que permitan verificar de forma eficaz
su representacion grafica.

De cierto modo el principio de trato nacional se ve constrenido cuando al haber superado una marca no tradicional
los estandares o requerimientos nacionales exigidos para su inscripcion en un pais contratante, la misma no corre
con la misma suerte en otro pais subdito, bajo el argumento de que estos signos carecen de distintividad,
perceptibilidad y representacion grafica, o que en su defecto, su legislacion interna no las reconoce como tal,
pudiendo generar demasiada incertidumbre e impidiendo que las mismas obtengan iguales beneficios como el
concedido en su pais de origen.

5.2. Armonizacién

Sin duda, los criterios unificados y armonicos en cuanto al registro de marcas no tradicionales constituyen uno de
los entuertos mas discutidos en materia de derecho internacional.

Aspectos referentes a la aplicacion e implementacion de leyes uniformes, Tecnologias de la Informacion,
obligaciones contractuales, acuerdos y convenios comerciales, han sido entre otros, temas sujetos a multiples y
variadas discusiones en el ambito universal, especialmente los que giran en torno a la Armonizacién y
Uniformizacion de leyes adoptadas en referencia a la contratacion Mercantil internacional y su perfeccionamiento.

Distintivamente, el Derecho contractual europeo, ha sido expuesto a muchos cambios e innovaciones con
respecto a la aspiracion de unificar y armonizar en un solo compendio de leyes o normas aspectos de comun
aplicacion a sus estado miembros, y nos referimos al proyecto denominado “marco comun de referencia” el cual
representa un real y novedoso desafio continental, sobre todo en lo que respecta a temas vinculados a la regulacién
de obligaciones y contratos, cuyo objetivo principal es la consolidacién de un codigo civil Gnico europeo.

Con respecto a la marca comunitaria y la consolidacion de un Mercado Comun entre los paises miembros de la
Comunidad Europea, Oré (2006) considera que dicho proceso es totalmente favorable pues al establecer un
régimen comunitario para signos marcarios, le otorgaria a las empresas la capacidad de obtener al amparo de un
convenio unificado marcas comunitarias, alcanzando una proteccion equivalente u uniforme con iguales efectos en
todo el ambito territorial de la comunidad. (p. 145)

En tanto, Agra (2009), afirma que a partir de 1980, la Comunidad Europea ha buscado incansablemente
implementar una estrategia armonica entre las legislaciones de sus estados miembros con el propésito de obtener
un exitoso mercado interior Unico que permita regular y brindar derechos relativos a la propiedad industrial bajo
un contexto comunitario (p. 75)
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En ese orden de ideas, la Comunidad Andina de naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert) a través de la
Decisién Andina 486 ha intentado seguir los pasos que la union europea ha procurado en cuanto a la adopcién de
medidas armonicas vinculadas al tema de propiedad industrial y derecho marcario, cuya intencién es la de
reconocer, proteger y regular de forma unica dichos aspectos.

En el articulo nimero dos de la Decision Andina 486 podemos encontrar que una de sus intenciones basicas, es
la de armonizar aspectos juridicos vinculados al tema, éste acuerdo comunitario dispone lo siguiente:

“Articulo 2.- Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Pais Miembro a los nacionales de otro Pais Miembro de la Comunidad Andina,
se harad extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organizacién Mundial del Comercio o del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial”

En resumen, toda disposicion, regulacion, exoneracion y ventajas con relacion a la Propiedad Industrial y derecho
marcario, se ejercitaran armoénicamente entre los paises miembros que integran dicha convencion.

6. Avances y Desarrollo tecnolégico y Cientifico

El requisito de representacion grafica o la forma especifica en que una marca no visible puede ser representada,
constituye uno de los principales entuertos que limitan ciertamente un eficaz registro de marcas no tradicionales
en diferentes sistemas marcarios.

La Superintendencia de Industria y Comercio (2011) estima que la unificacion u armonizacion internacional
presenta en la actualidad un absoluto desacuerdo de criterios internacionales en cuanto a la aceptacion de métodos
para representar graficamente una marca no tradicional (olfativa), pero que existe un particular interés de la
comunidad econémica mundial por desarrollar un estudio referente al tema y motiva a poder estar expectantes
al desarrollo o evoluciéon de medios tecnologicos que generen un acuerdo arménico entre paises. (p. |3).

Oré (2006), asegura que la representacion grafica de una marca puede llegar a constituir un aspecto predominante
y sucede cuando:

(...) el caracter distintivo del elemento denominativo es débil con respecto al elemento figurativo, cuando
la denominacion ocupa un lugar secundario en el conjunto de la marca, cuando el elemento figurativo
adquiere notoriedad, o cuando posee una originalidad tal que es retenido facilmente en la mente de los
consumidores (p. 161).

Para autores como, e derecho de marcas no se desarrolla en sectores, ya que existe una doble interdependencia
entre diversos sistemas juridicos, la primera vinculada a los tratados internacionales que rigen las relaciones entre
sus estados miembros y la segunda relacionada a la evolucidon que experimentan el resto de paises en cuanto a la
incidencia del derecho comparado y su aplicabilidad en cuanto a la doctrina y jurisprudencia internacional.

Resulta interesante que el derecho internacional no ha ido evolucionando coherentemente con los avances
tecnoldgicos y cientificos que el marketing , la industria y el comercio internacional exigen, es decir, en cada
momento una marca evoluciona, adquiere diferentes elementos caracteristicas y distintivos no contemplados en
la ley, lo cual se esperaria que el derecho ofreciera una solucion al respecto en lugar de amparar sus argumentos
juridicos en criterios subjetivos que en lugar de favorecer la innovacion, contribuyen a promover una real e
inminente inseguridad juridica, en especial de las marcas no tradicionales.
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= “Lo que laley no prohibe lo permite”, y aunque la mayoria de convenios internacionales no reconocen la
inscripcion de estos signos marcarios, la mayoria de ellos deja la puerta abierta para que dichos signos no
tradicionales puedan lograr su inscripcion y registro.

= Gran parte de paises miembros de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la mayoria
de oficinas registrales alrededor del mundo carecen en la actualidad de medios o instrumentos de avanzada
tecnologia que le permitan determinar la perceptibilidad y representacion grafica especialmente de marcas
no visibles, lo cual se refleja en las diversas convenciones internacionales ante el impreciso
condicionamiento legal.

= Ciertamente, los tratados o convenios internacionales muestran cierto escepticismo y desconfianza para
suministrar apertura al registro de marcas no tradicionales, expresamente que frialdad, siendo el caso
del TLT, ADPIC/GATT, en cuanto al reconocimiento, registro y proteccion de marcas no tradicionales.

=  Sin duda, el desarrollo industrial e innovacion tecnologica no caminan de la mano, pues no existe una
relacion armonica entre la tecnologia e instrumentos juridicos nacionales e internacionales que la
conforman.

= Los criterios subjetivos entre la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, revelan una
clara disyuntiva para reconocer o contradecir el registro de marcas no tradicionales, las cuales descansan
en tres pilares fundamentales: distintividad, perceptibilidad y representacion grafica, siendo éste ultimo el
mas controvertido de todos.

=  Si bien es cierto, acreditar la representacion grafica de las marcas no tradicionales, en especial de las no
visibles implica una ardua labor en diversos registros a nivel internacional, las denegatorias emitidas y
sustentadas para el caso de las marcas olfativas, descansan en la idea de que un olor o fragancia no puede
ser representado como tal, ya que al acompanar un grafico se estaria describiendo su composicion y no
el aroma propiamente dicho.

= Las marcas no tradicionales develan un reto sin precedentes, ante un proceso global de cambios, de
crecimiento industrial y tecnologico, se torna justo y necesario crear instrumentos tecnologicos,
cientificos y por ende juridicos que permitan ofrecer una solucion ante la actual problematica que rige a
dichas marcas, en tanto las entidades registrales, la normativa interna y los tratados internacionales no
brinden una avida solucién al respecto, se promueve la inseguridad juridica en cuanto a derecho marcario
se refiere.

= las armonizacion, unificacion y uniformidad de normas, criterios doctrinales y jurisprudenciales
constituyen entre otras, subjetivas argumentaciones que en lugar de favorecer y promover su apertura,
generan temor, desconfianza e incertidumbre entre la mayoria de naciones alrededor del mundo.
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