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Resumen
La presente investigacion tiene como objetivo determinar si es necesario modificar el

Decreto Legislativo 1075 para adecuarlo al Tratado de Singapur en lo que corresponde
a la regulacion de las marcas no tradicionales. La presente investigacion es de tipo
cualitativo, por su profundidad es descriptiva y por su finalidad es una investigacion
bésica. La técnica usada revision documental y para ello se solicitd acceso a la
informacion publica a través del Portal de Transparencia del Indecopi basado en los
objetivos especificos de la presente investigacion. Para los resultados se sistematizaron
las respuestas enviadas por el Indecopi en tres partes con relacién a cada objetivo
especifico, también se generaron tablas en razén a la cantidad de marcas no
tradicionales solicitadas a registro en el 2019. Finalmente, se concluyé que es necesario
regular a través de lineamientos los criterios que admitird la oficina en cuanto a la
representacion de las marcas no tradicionales, asi como modificar el D. Leg. 1075, en
relacion con los criterios para determinar las semejanzas entre las marcas no

tradicionales no visibles.

Palabras claves: marcas no tradicionales, nuevos tipos de marcas, marcas no
convencionales, marcas atipicas, marcas olfativas, marcas sonoras, marcas de posicion,
marcas de movimiento, marcas gustativas, marcas tridimensionales, Tratado de

Singapur, Indecopi.



Abstract
The present research aims to determine if it is necessary to modify Legislative Decree

1075 in order to adapt it to the Singapore Treaty in what corresponds to the regulation
of non-traditional marks. This research is qualitative, because of its depth it is
descriptive and because of its purpose it is basic research. The technique used is
documentary research and for this, access to public information was requested through
the Indecopi Transparency Portal based on the specific objectives of this investigation.
For the results, the responses sent by Indecopi were systematized in three parts in
relation to each specific objective, tables were also generated based on the number of
non-traditional marks requested for registration in 2019. Finally, it was concluded that
it is necessary to regulate through guidelines the criteria that the office will admit
regarding the representation of non-traditional marks, as well as modifying Legislative
Decree 1075, in relation to the criteria to determine the similarities between non-visible

marks.

Keywords: non-traditional marks, new types of marks, unconventional marks, atypical
marks, olfactory marks, sound marks, position marks, movement marks, taste marks,

three-dimensional marks, Singapore Treaty, Trademarks, Indecopi.
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Introduccion

La marca es un bien inmaterial que pertenece a la disciplina de la propiedad
industrial. A través de la marca podemos distinguir los productos o los servicios
provenientes de diferentes proveedores en el mercado, otorgandole al consumidor la
potestad de elegir su compra sobre la base de sus intereses o necesidades.

En el Perd, si bien no existe una obligatoriedad para el registro de una marca,
esta es necesaria, porque protege la propiedad industrial del titular ante terceros que
quieran usar la marca sin el permiso adecuado. El registro de la marca se encuentra
regulado a través de la Decision 486 sobre el Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial y en sus disposiciones complementarias establecidas a través del Decreto
Legislativo 1075.

Para que una marca sea registrada como tal, esta debera ser presentada ante las
oficinas del Indecopi, uno de los requisitos indispensables se basa en la susceptibilidad
a la representacion gréfica. Este requisito es de féacil cumplimiento en las marcas
tradicionales, entiéndase a la marca denominativa, la figurativa y la mixta, lo que no
ocurre con aquellas marcas consideradas como no tradicionales, esencialmente en
aquellas marcas que no son perceptibles al sentido de la vista.

A finales del 2018, el Pert se adhiri6 al Tratado de Singapur sobre el Derecho
de Marcas, abriendo la puerta al tratamiento de las marcas que se encuentran reguladas
dentro del tratado, ya que estas se aplicaran a aquellas marcas que se soliciten, sean
tradicionales 0 no, teniendo en cuenta también que la norma aplicable permite el
registro (Gestion, 2018).

La presente investigacion explora la necesidad de regular a las marcas no
tradicionales como consecuencia del Tratado de Singapur, por lo que se han recopilado

antecedentes de trabajos de investigacién nacionales e internacionales basados en
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marcas no tradicionales. Asimismo, es importante mencionar que todos los
antecedentes de estudio, nacionales fueron publicados con anterioridad a la firma del
tratado; sin embargo, un criterio en comun que tienen las investigaciones descritas en
los antecedentes ubica a la representacion grafica como un problema para realizar un
registro que involucra este tipo de signos no tradicionales no perceptibles al sentido de
la vista, es decir no visibles.

El presente tema es importante, pues a raiz de la firma del Tratado de Singapur
se adhieren nuevos tipos de marcas no contempladas en la normativa aplicable y es de
suma importancia observar el desarrollo normativo complementario de estas en el Peru.

Ante ello, se toma como ejemplo a la European Union Intellectual Property
Office, que a través de directrices desarrolla los criterios que se deberan tomar en cuenta
al momento del registro, sobre las marcas no tradicionales. Esta directriz se adapta
rapidamente a las necesidades de vanguardia.

Debe tenerse en cuenta que el derecho de la propiedad intelectual es una de las
disciplinas juridicas que tiene como necesidad adaptarse rapidamente al cambio, pues
esta se encuentra relaciona siempre a la tecnologia y la empresa, conceptos que tienen
como principio la innovacién en su desarrollo; por lo que las investigaciones juridicas
y las regulaciones normativas deben encontrarse a la par, con la finalidad de tratarlas o
regularlas, si resulta necesario.

Las marcas no tradicionales son practicamente desconocidas en el PerQ, es mas,
en el marketing, los odotipos se ubican en una etapa temprana; sin embargo, se observa
que existen varios estudios sobre estos, 1o que en adelante podria reflejarse en empresas
especializadas en la inventiva de odotipos (Rodriguez, 2018).

De lo expresado anteriormente, se puede agregar que las emociones y

experiencias tienen una fuerte presencia en la actividad publicitaria, pues en la
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actualidad “en el que el consumo consiste no tanto en adquirir una propiedad, sino el
derecho de acceso a una experiencia” (Vidal, 2014, p. 123), los mecanismos
publicitarios tienden a desarrollar ese nexo con el contexto social y econémico de
nuestro presente.

Las motivaciones por la eleccidn del tema se basan en la aparente falta de interés
por el tratamiento normativo, teniendo en cuenta la importancia de este tipo de marcas
y su diferenciacion con las marcas tradicionales.

En términos metodologicos, la presente investigacion es cualitativa, toda vez
que, es necesario evaluar la necesidad de incorporar en el Per( el desarrollo de aquellas
marcas no tradicionales establecidas en el Tratado de Singapur.

Asimismo, la presente tesis se encuentra dividida en cuatro capitulos. EI primer
de ellos se denomina planteamiento del problema, se presenta la problematica descrita,
se formula el problema, se indican los objetivos a alcanzar y se presenta la justificacion.

El segundo capitulo es el marco tedrico, donde se tratan los antecedentes del
problema, en su &mbito nacional e internacional, asi como el marco conceptual, donde
se desarrollan los conceptos relevantes para la presente investigacion.

En el tercer capitulo se encuentra el disefio metodologico, donde se abordan
items como la categoria de estudio, el método de investigacion donde se encontraré el
tipo de investigacion, escenario y las técnicas de recoleccién de datos, asi como las
limitaciones.

El cuarto capitulo se hallan los resultados y discusiones, donde se abordan los
resultados obtenidos sobre la base de los objetivos propuestos, asi como las discusiones
que se arriban sobre la base de los resultados obtenidos. Finalmente, la presente

investigacidn cuenta con conclusiones, referencias y anexos.
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La limitacion principal se produjo al notar que en el plan de tesis se introdujo
como segundo objetivo especifico el concepto de la distintividad, sin tener significativo
impacto; por el contrario, lo que si tiene impacto es la representacion grafica de los

signos y en relacion con ello se modifico.



Capitulo I: Planteamiento del Estudio

2.1. Tema de Investigacion delimitado

La marca es el signo distintivo por excelencia, su objeto esencial se centra en la
distintividad, esto permite identificar a los consumidores de aquellos servicios o
productos de su preferencia de los demas de la misma especie (Maravi, 2014).

Sobre el requisito de la distintividad en la Decision 486, Cornejo (2014)
menciond que “es sumamente importante el que la Decision haya consignado este
requisito en forma general, pues la funcion distintiva es la funcion esencial de la marca”
(p. 112). Pues como se ha mencionado en el parrafo anterior, esta se crea para identificar
los productos o servicios de preferencia.

Por tal motivo, el articulo 134 de nuestra norma aplicable, estable que
“constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado y, podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
grafica” (Decision 486, 200).

Esta caracteristica de la representacion gréafica, establecida en la norma, se
regula para identificar aquellos signos distintivos que son susceptibles de representarse
de forma visual, con estructuras denominativas, figurativas, entre otros.

La norma regula la representacion grafica, considerando principalmente a las
marcas tradicionales, las cuales son las siguientes: la marca denominativa, figurativa y
mixta. Estos tipos de marcas se encuentran desarrollados en los articulos 46, 47 y 48
del Decreto Legislativo 1075, en cuanto a la determinacion de semejanza entre ellas.

Por otro lado, las marcas consideradas no tradicionales que nacen como
“resultado del desarrollo natural que presentan los mercados a las exigencias que los
clientes realizan, no solo a los productores, sino a los creativos de campafias

publicitarias” (Montezuma, 2018, p.16).



Por lo tanto, las marcas no tradicionales lo constituyen aquellos signos
diferentes a los descritos en parrafos anteriores, estos pueden ser visibles o no visibles,
solicitados a registro con poca frecuencia por su caracter novedoso y diferente; lo que
hace que no sean consideradas tradicionales (Liévano, 2011).

Sobre la base de ello, se puede definir a las marcas no tradicionales como
aquellos signos que tienen como caracteristica la distintividad para determinar un
producto o servicio y que no representan una denominacion, una figura o la mezcla de
estos.

Sobre las marcas consideradas no tradicionales, Cornejo (2014) afirma
que se trata "todas aquellas que estan constituidas por signos cuya aptitud para servir
como marcas ha sido reconocida por el derecho muy recientemente” (p. 91). Esto sobre
la base de que la doctrina ha empezado a desarrollar este concepto de marcas no
tradicionales a partir de la innovacion en el mercado, creandose otros tipos de marcas
que no representaban las mismas caracteristicas de las marcas consideradas
tradicionales.

Asimismo, sobre las marcas no tradicionales, en el transcurso de la historia
reciente, tenemos a los empresarios o negociantes que, con la finalidad de captar mas
clientes han creado marcas mas llamativas, con el uso de elementos no tradicionales,
creando lo que se conoce en la actualidad como marcas no tradicionales (Zeballos,
2018).

Teniendo en cuenta lo descrito en parrafos anteriores, es posible afirmar que
nuestra normativa aplicable no se ha encargado de desarrollar los conceptos apropiados
para el tratamiento de las marcas no tradicionales, tanto en la normativa andina, como

en la legislacién nacional.



Sin embargo, el Peru se adhirio al Tratado de Singapur en septiembre de 2018,
el cual tiene vigencia desde diciembre del mismo afio, dicho tratado trae nuevos
conceptos acufiados a nuevos tipos de marcas, tales como los siguientes: la marca que
consista en un holograma, la marca de posicion, la marca animada o marca de
movimiento y la marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora.

Dichos tipos de marcas son regulados en el Tratado de Singapur, las mismas
que seran aplicables a las solicitudes de registro de marcas no tradicionales que se
presenten en el Peru, considerando que la normatividad nacional no las prohibe.

No obstante, de la revisién no documental del portal web del Indecopi, se ha
observado que los Unicos contenidos referentes a la firma del Tratado en relacion con
los nuevos tipos de marcas son dos publicaciones en el repositorio del Indecopi, asi
como un video publicado en la pagina oficial de YouTube del Indecopi de fecha 10 de
julio de 2020, titulado “Marcas no tradicionales: El poder de los sentidos como
herramientas de fidelizacion” (Durand, 2020).

Por otro lado, nuestra regulacién nacional complementaria deberia adecuar el
DL 1075, para ingresar la representacion de estos nuevos tipos de marcas o también
conocidos como signos no tradicionales, asi como la determinacion de semejanzas de
todas las marcas descritas y reguladas en el Tratado de Singapur, tal como lo hace con
las marcas tradicionales en los articulos 46, 47 y 48 del DL 1075.

En consecuencia, la investigacidn propuesta tuvo como eje evaluar la necesidad
de modificar el Decreto Legislativo 1075, a fin de establecer precisiones sobre las
marcas no tradicionales en virtud de las obligaciones internacionales del Estado
asumidas a través del Tratado de Singapur.

2.2. Planteamiento del Problema

2.2.1. Pregunta



¢Es necesario modificar el Decreto Legislativo 1075 para adecuarlo al Tratado

de Singapur en lo que corresponde a la regulacion de las marcas no tradicionales?
2.2.2. Subpreguntas

¢Cual es el estado actual de la regulaciébn normativa de las marcas no

tradicionales?

¢Cuales son los criterios que estd usando el Indecopi para determinar la

representacion grafica y la semejanza entre marcas no tradicionales?

¢El Indecopi impulsa a través de promociones difusiones y/o capacitaciones a

las marcas no tradicionales?

2.3.  Objetivos
2.3.1. Obijetivo general

Determinar si es necesario modificar el Decreto Legislativo 1075, para
adecuarlo al Tratado de Singapur en lo que corresponde a la regulacién de las marcas

no tradicionales.
2.3.2. Obijetivos especificos

Describir el estado actual de la regulacion normativa de las marcas no
tradicionales en el Per.

Establecer que criterios estda usando el Indecopi para determinar la
representacion grafica y la semejanza entre marcas no tradicionales.

Analizar las acciones que el Indecopi impulsa a través de promociones,

difusiones y/o capacitaciones en relacién con las marcas no tradicionales.



2.4.  Justificacion

Con respecto al escaso desarrollo conceptual normativo de las marcas
tradicionales y no tradicionales, tanto en la Decision 486, como en la norma
complementaria nacional, resulta de especial interés determinar si es necesario
modificar el Decreto Legislativo 1075, con la finalidad de adecuarlo a los criterios
establecidos en el Tratado de Singapur, respecto a las marcas no tradicionales, teniendo
en cuenta que este tratado si desarrolla conceptualmente conceptos referidos a las
marcas no tradicionales.

En nuestro ordenamiento juridico se establece una garantia de proteccion sobre
la propiedad, en el sentido que “la asignacion de derechos de la propiedad implica
otorgar la explotacion de un recurso a solo un sujeto, excluyendo a los demas de su
uso” (Schwartz, 1979, p. 67). En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las marcas son
parte de la propiedad intelectual, por lo que merecen amparo y proteccidn en un marco
normativo adecuado.

En tal sentido, cuando el Estado peruano asume una obligacién internacional,
como el Tratado de Singapur, se obliga a adecuar sus practicas administrativas y normas
internas a esas obligaciones internacionales. Por tanto, esta investigacion tiene el
propdsito de contribuir con el proceso de adecuacion.

Esta investigacion es cualitativa, porque se va a determinar las obligaciones
juridicas del Estado, para compararlas con las practicas juridicas internas a fin de
identificar qué aspectos deben desarrollarse. Debido a que no existen suficientes
estudios de alcance nacional sobre marcas no tradicionales y su aplicacion, esta
investigacion contribuye a ampliar datos y tratar de contrastarlo con estudios similares.

Asimismo, la presente investigacion tiene una utilidad metodolégica, ya que

podrian desarrollarse futuras investigaciones que utilicen metodologias compatibles, de



forma que posibilitara el andlisis y las comparaciones en conjunto del desarrollo
conceptual de las marcas no tradicionales, adecuandolas a las obligaciones
internacionales adheridas, en este caso al Tratado de Singapur. La investigacion es

viable, ya que se dispone de los recursos necesarios para desarrollarla.



Capitulo I1: Marco Tedrico
2.1.  Antecedentes del problema
2.1.1. En el ambito internacional

En Espafia, Hernandez (2008) desarrolld una investigacion con el objetivo
analizar la demanda en el mercado de nuevas maneras de distinguir productos que no
sean de formas tradicionalmente usadas, esencialmente en los olfativos.

En dicha investigacion utilizé el método dogmatico juridico, toda vez que se
basa en el tratamiento de signos olfativos como signos atipicos y el topico de la
representacion grafica como barrera para la inscripcion en el registro de signos atipicos
en Espafia del 2008 (Hernandez, 2008).

Ese estudio no cuenta con una conclusion; sin embargo, menciona que existia
una necesidad de una modificacion legislativa espafiola sobre la utilizacion de
diferentes métodos para representar graficamente una marca para su inscripcion en el
registro, argumentando que la marca debe tener una definicion amplia suprimiendo las
referencias a aquellas que son susceptibles de representarse graficamente (Hernandez,
2008).

En Colombia, Castro (2012) desarrollé una investigacion sobre las marcas no
tradicionales, la cual tuvo como objetivo describir signos atipicos y también exponer
cdmo se esta regulando a través de las normas de la propiedad industrial en Colombia
y en diferentes paises del mundo.

Dicha investigacion usé el método dogmatico juridico, toda vez que define y
desarrolla el concepto de las marcas no tradicionales, compartiendo informacién sobre
diversos registros y contrastarlos con la norma aplicable. La investigacién mencionada

no cuenta con una conclusién, solo describe las marcas no tradicionales (Castro, 2012).



En Costa Rica, la investigacion de Lizano y Pal (2013) tuvo como objetivo hacer
un analisis de la viabilidad y utilidad de la aplicacion de las marcas consideradas no
tradicionales, esencialmente las que son percibidas a través del sentido del gusto, el
olfato y del tacto, asi como los efectos que pueda tener juridicamente, en el pais de
Costa Rica.

La metodologia utilizada en dicha investigacion consistié en el uso inductivo de
la 16gica, por lo que se utilizo inicialmente el estudio de casuisticas a través del analisis
comparativo del derecho foraneo, “sobre el desarrollo normativo y jurisprudencial de
las marcas no convencional vinculandolas con aquellos principios del derecho de
marcas” (Lizano y Pal, 2013, p. 10).

Dicha investigacion arriba a la conclusion que, mundialmente el desarrollo de
los signos no tradicionales es muy incipiente, en los niveles doctrinarios, normativos y
jurisprudenciales. También, existe una disparidad notoria en los paises que fueron
estudiados, siendo Estados Unidos el pais que mas ha desarrollado sobre este tipo de
marcas (Lizano y Pal, 2013).

En Colombia, Avila (2016) desarrollé una investigacion con el objetivo de
describir el reconocimiento de los signos no tradicionales en diferentes paises del
mundo. La metodologia utilizada fue de tipo descriptiva y documental, ademas realiz
una revision de la literatura respecto a las marcas atipicas utilizando como método el
inductivo analitico, toda vez que se evidenci6 dar solucion a las dificultades.

En dicha investigacion concluye que a pesar de que la mayoria de los tratados
internacionales no establecen el registro de las marcas no convencionales, muchos de
ellos no tienen regulaciones muy restrictivas para el acceso a registro de dichos signos.
En cuanto a la representacion grafica concluyd que acreditarlas es una ardua labor,

principalmente en las marcas no visibles (Avila, 2016).



También en Colombia, Sojo (2016) publicé una investigacion sobre el andlisis
de registro de aquellas marcas consideradas no tradicionales en Colombia y asi como
su comparacion con el derecho foraneo, dicha investigacion tuvo como objetivo
establecer el analisis sobre como se esta tratando los signos no tradicionales en la
normativa colombiana, asi como el analisis comparativo de otras normas foraneas, que
brinden seguridad juridica adecuada a las marcas mencionadas.

La investigacion se desarrollo usando el método dogmatico juridico, pues su
describe a las marcas no tradicionales y su tratamiento en Colombia, asi como un
analisis comparado con los tratamientos en EUA y la Unidn Europea (Sojo, 2016).

En la mencionada investigacién se concluyd que, queda un camino largo por
recorrer en el desarrollo del registro de las marcas no convencionales, pero es
imprescindible, pues estos signos no pueden ser limitados a meras combinaciones de
denominaciones o figuras. Consentir la inscripcion a registro de las marcas atipicas
posibilita individualizar los servicios o productos, con la finalidad de aceptar el trabajo
de aquellas personas que desarrollan para que un servicio o un producto sea de
preferencia de sus clientes (Sojo, 2016).

Nuevamente en Colombia, Barrios (2017) desarroll6 una investigacion sobre las
marcas olfativas en dicho pais, la cual tuvo como objetivo el analisis del tratamiento de
las inscripciones de las marcas que son percibidas a través del sentido del olfato,
intentando demostrar los inconvenientes que pueden presentarse en la inscripcién de
los signos (Sojo, 2016).

Dicho estudio se desarroll6 usando el método dogmatico juridico, puesto que se
realizd por medio de revision de la literatura de casuisticas importantes en la

jurisprudencia de Colombia, asi como la regulacion actual de la doctrina, opiniones de
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autoridades competentes en materia de propiedad industrial e instituciones
internacionales (Sojo, 2016).

Asimismo, la investigacion en mencion concluy6 que, a pesar que la regulacién
confiere la inscripcién de aquellas marcas que se distinguen a través del sentido del
olfato; y, sobre la base de ello la autoridad competente colombiana, o sea, la
Superintendencia de Industria y Comercio, por sus siglas SIC, menciona, en sus
pronunciamientos que, si es posible dicho registro; sin embargo, en la realidad no es
posible llevarlo a la practica, porque no es posible cumplir con el requerimiento de la
representacion a través de elementos graficos de forma adecuada (Sojo, 2016).

Como parte de la conclusion también afirma que con el progreso de la tecnologia
en algin momento podriamos llegar a graficar un olor para su debida representacion,
de una forma diferente a las tres maneras conocidas y no aprobadas por la SIC, también
puede darse un cambio en la regulacion que permita la posibilidad de inscribir un signo
olfativo en el registro pertinente (Sojo, 2016).

En Colombia, Diaz (2017) desarrollé una investigacion sobre la registrabilidad
de los olores, donde tuvo como objetivo “determinar si es 0 no es posible registrar un
signo olfativo de conformidad con lo dispuesto en la Decision 486 del 2000” (p. 45).

La investigacion en mencién, parte de la metodologia dogmaética analitica, pues
busca establecer los criterios que requiere la Decisidn 486, para registrar un signo como
marca y de esa forma estudiar si los signos conformados por aromas u olores cumplen
con los requerimientos necesarios. También, se desarrollé un analisis comparativo del
derecho y un analisis sobre las solicitudes de signos percibidos por el olor en Colombia
(Diaz, 2017).

Dicha investigacién arribd a la conclusion que existe una falta de uniformidad

en el criterio de la doctrina y la jurisprudencia sobre el cumplimiento de los requisitos
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de distintividad, representacion grafica y percepcion, que se requieren para el registro
de una marca segun la normativa andina, por parte de los olores como signos (p. 68).

También, concluye mencionando que la evolucion de la tecnologia podra
resolver los debates acerca de la posibilidad de proteger los olores o aromas como
marcas, para que los empresarios puedan preservar los olores sin que estos muestren
alteracion alguna con el paso del tiempo (Diaz, 2017).

En Ecuador, Sotomayor et al. (2018) desarrollaron una investigacion en la
disciplina del marketing sobre el rol que tienen los sentidos en aquellos procesos que
realizan los consumidores al comprar. Esta investigacién tuvo como objetivo el
“andlisis para determinar cudl es el rol que juegan los sentidos en el proceso de compra
de los consumidores” (p. 34).

La metodologia empleada fue cualitativa y fue desarrollada en Machala,
provincia del Oro, Ecuador, con una poblacién de 118.181 y una muestra de 399
personas. La investigacion concluye que en Machala compran en funcion de la vista,
por lo que “visualizar el entorno es necesario, ya que de esto depende decidir su compra
o0 elegir un establecimiento, ademas dicha accién es complementada con los sentidos
del olfato, oido y tacto” (Sotomayor et al., 2018, p. 38).

En Colombia, Grisales (2019) también desarrollé una investigacion en el campo
de la mercadotecnia sobre el marketing olfativo como posicionamiento de marcas, la
cual tuvo como objetivo “analizar la percepcion que tienen los consumidores sobre el
marketing sensorial olfativo, como estrategia utilizada para el posicionamiento de las
marcas” (p. 69).

La investigacion mencionada fue “cuantitativa de tipo exploratoria utilizando

encuestas aplicadas a (120) consumidores, entre hombre y mujeres en edades 18 a 60
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afios con procesos de compra y consumo en ¢l territorio colombiano” (Grisales, 2019,
p. 70).

En dicha investigacion se llega a la conclusion que, si bien la mercadotecnia
sensorial se trata de un nuevo tipo de desarrollo de esta disciplina, quienes no se adapten
a este tipo de estrategia comercial, pueden terminar en el olvido. Ante ello, se afirma
que la percepcién del olfato viene como “resultado de un estimulo que tiene como
objetivo llegar a la memoria y afectar las emociones del individuo, medir la percepcion
individual y el proceso bioguimico que sucede entre el sentido del olfato, la memoria 'y
las emociones” (Grisales, 2019, p. 90).

En Colombia, Ruiz y Solano (2019), también desarrollaron una investigacion
en la disciplina del marketing, enfocada en el marketing sensorial, con énfasis en los
estimulos del olfato y la audicion. Dicho estudio tuvo como objetivo el “describir
elementos representativos del marketing sensorial haciendo énfasis en estimulos
auditivos y olfativos” (p. 17).

Dicha investigacién usa el método descriptivo pues “involucra diferentes
autores y referencias bibliograficas para destacar la relevancia y el impacto de estas
estrategias en los puntos de venta, asi como sus principales focos y areas” (Ruiz y
Solano, 2019, p. 45).

La mencionada investigacion concluye en que de forma concienzuda una
cantidad muy baja de organizaciones emplean el marketing sensorial, “se encuentra
también que muchas sencillamente lo desarrollan sin conocer las expectativas del
cliente o sin medir de manera directa el alcance de los objetivos con la implementacion
de los estimulos” (Ruiz y Solano, 2019, p. 71). En la actualidad, las experiencias que
resulten memorables son las que estan a la vanguardia, pues estas nuevas tendencias

son las que determinan el mercado en la actualidad.
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En el Ecuador, Valle (2000) desarrolld una investigacion que tuvo como
objetivo analizar las discusiones que se han dado como consecuencia de la utilizacion
del requerimiento legal de la representacion a traves de elementos graficos en los signos
que se componen esencialmente de elementos no perceptibles al sentido de la vista; es
decir, olores, sonidos y signos tactiles.

En dicha investigacion se uso el método dogmatico juridico, ya que centra su
horizonte en la representacion grafica como requisito necesario para realizar un examen
de registrabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Decision 486.

En la investigacion mencionada se concluyé que, aquellas marcas atipicas que
no sean visibles nacen como consecuencia de la innovacion, creatividad y el trabajo
constante de los comercios gue han respondido a la consecuencia del mercado (Valle,
2000, p. 172).

También, concluyd que estas marcas deben someterse al forzoso cumplimiento
de la distintividad y la representacion grafica, creando problematicas al momento de ser
aplicados, pues aun no existe un criterio definitivo y unanime para determinar la
representacion en cuestion (Valle, 2000).

En Espafa, Gonzalez y Gonzélez-Anleo (2020) desarrollaron una investigacion
sobre la utilidad del marketing olfativo en algunos hoteles lujosos de Madrid Centro, la
cual tuvo como objetivo “descubrir la realidad existente en el sector hotelero de lujo de
la zona centro de Madrid en lo concerniente a la implementacién de estrategias y
técnicas de Marketing Sensorial Olfativo” (p. 91).

La metodologia empleada en dicha investigacion fue de “caracter cuantitativo y
ha sido llevada a cabo mediante una encuesta tipo CAPI asistida por un Smartphone
con un software que navega por el cuestionario” (Gonzalez y Gonzalez-Anleo, 2020, p.

91).
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En la mencionada investigacion se concluyd que existe una necesidad del uso
de estas “estrategias proviene de la saturacion que existe actualmente en el mercado de
estrategias de marketing tradicional y la necesidad de innovar a la hora de atraer a los
consumidores a través de sus sentidos como sefiala Kotler” (Gonzalez y Gonzalez-
Anleo, 2020, p. 103). Sobre la base de ello, por lo menos un 79% de los hoteles
encuestados llevan a cabo este tipo de estrategias, para incrementar el bienestar de sus

clientes, acrecentando su memorabilidad.
2.1.2. En el ambito nacional

En el Perq, el tratamiento de las marcas no tradicionales ha tenido un escenario
pobre, esto se debe al poco desarrollo académico sobre este tema. De las investigaciones
realizadas podemos observar que si bien el término marca no tradicional es un aspecto
controvertido, en algunos articulos o trabajos de investigacion solo unos pocos llegan a
desarrollar el tema, planteando ideas o criterios que coadyuven al desarrollo conceptual
de las marcas no tradicionales.

Ahora bien, considerando que, en el 2018, el Per( se adhirié al Tratado de
Singapur, el cual si tiene a bien la aplicacion de las marcas no tradicionales; desde la
adhesion hasta el momento no se ha realizado ninguna investigacion al respecto, es
decir, las investigaciones presentadas como referencia en el presente trabajo de
investigacion son anteriores al tratado en mencion.

Sobre la base de lo mencionado en el parrafo anterior, Kresalja (2001) desarrolld
una investigacion sobre la posibilidad de registro de algunas marcas atipicas. Esta tuvo
como objetivo describir algunas marcas no tradicionales, detallando la novedad en ese
Por ello del tratamiento de aquellas marcas consideradas fuera de lo normal.

En la mencionada investigacion se us6 el método dogmatico juridico, toda vez

gue centra su investigacion en la representacion grafica como requisito indispensable
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para realizar un examen de registrabilidad, interpretando lo establecido en la Decision
486, respecto a ese requisito.

En dicha investigacion se define el concepto de la marca de color Unico,
desarrollando debates que fueron expresados en su oportunidad en EUA vy en la UE;
también se desarroll6 el concepto de las marcas auditivas, mediante la cual se realizd
una breve descripcion de la primera marca auditiva o sonora registrada en el Peru. Por
ultimo, tratd el concepto de las marcas olfativas, donde se hace una interesante
comparacion entre la proteccion marcaria y la proteccion del derecho de autor. Debe
tenerse en cuenta que hacia el 2001 algunas marcas no tradicionales recientemente se
estaban desarrollando a nivel mundial. En la investigacién mencionada, Kresalja (2001)
no desarrolla otros tipos de marcas, solo las mencionadas en el parrafo anterior.

Dicha investigacion concluye que, tanto los colores, asi como los signos
percibidos a través del oido y el olfato, que son considerados signos no tradicionales y
en muchos casos no pueden acceder a su inscripcién como marcas, esto a pesar de estar
cada vez mas presentes en el dia a dia de la actividad comercial y ser de conocimiento
del consumidor, lo que ha sido bien recibido en algunas legislaciones (Kresalja, 2001).

Por otro lado, Indacochea (2015) desarroll6 una investigacion con el objetivo
de interpretar la representacion a través de elementos graficos para un adecuado uso al
momento de realizar el examen de registrabilidad. Su método es un estudio dogmatico
juridico, pues realiza un analisis legal basado en otras investigaciones juridicas.

La investigacion en mencion concluye que la representacion grafica se debe
interpretar utilizando el método sistematico por comparacién a otras normas
internacionales, también que no es plausible enumerar a las marcas no tradicionales por
la constante manifestacion de marcas no convencionales, esto en ocasion del desarrollo

publicitario y de comunicacion de las actividades comerciales (Indacochea, 2015).
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Por otro lado, Bassino-Pinasco y Jiménez-Garay (2016) presentan una sencilla,
pero muy detallada investigacion sobre las marcas no tradicionales. El articulo tuvo
como objetivo describir el tratamiento que se otorga a aquellos signos atipicos no
perceptibles a la visidn en el Perd. Su método es un estudio dogmatico juridico, pues
realiza un analisis legal basado en otras investigaciones juridicas.

La investigacion mencionada realizd el tratamiento de los nuevos tipos de
marcas, acentuando su estudio en la representacion grafica como un problema
interpretativo y también la distintividad adquirida como requisito para el registro
(Bassino-Pinasco y Jiménez-Garay, 2016).

Dicha investigacion desarrolla algunas reflexiones finales a manera de
conclusion, donde insta a repensar el criterio de la representacion gréfica, de tal forma
que genere un incentivo en las empresas para que empiecen a desarrollar y utilizar en
el mercado, de forma mas efectiva, este tipo de signos atipicos, no visibles (Bassino-
Pinasco y Jiménez-Garay, 2016).

Por otro lado, Arana (2017) public6 un libro donde describe diversos criterios
importantes sobre la proteccion legal de los signos distintivos en el Per(, donde se
encuentra un subcapitulo dedicado a las marcas no tradicionales, esto con el objetivo
de describirlas brevemente y dotarnos de una pequefia definicion de cada una de ellas.
En este caso se usa el método funcional, pues hace referencia a la representacion
gréfica, para los casos respectivos, como una situacion que no se ha determinado con
precisién para este tipo de marcas, también la no determinacion de los criterios a usar
para evaluar la inscripcion de las marcas no tradicionales.

En ese sentido, la investigacion define brevemente las marcas sonoras, dando

un par de ejemplos de aquellas registradas en el Per(. Cabe mencionar que hace
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precision que hasta el momento no se ha presentado ningin caso de oposicién ni de
cancelacion por este tipo de marcas (Arana, 2017).

Asimismo, se desarrolla brevemente el concepto de marcas olfativas haciendo
un interesante aporte sobre la representacion grafica de estos, ya que al considerar que
puede contraponer los intereses de los empresarios que depositan celosamente su
secreto empresarial protegido por la norma (Arana, 2017).

Las otras marcas mencionadas en la publicacion descrita son los signos
percibidos a través del gusto y del tacto, las cuales son solamente definidas con la
finalidad de informar la existencia conceptual y dogmatica de este tipo de norma, debe
tenerse presente que sobre este tipo de marcas se realiza un método dogmatico, pues
solo las define, no da apreciaciones préacticas (Arana, 2017).

Dicha investigacion no arrib6 a una conclusién sobre las marcas no
tradicionales, ya que el objetivo de dicha publicacion es meramente descriptiva e
informativa. Es importante precisar que no se consider6 a las marcas tridimensionales
como una marca no tradicional, ya que dedica otro subcapitulo para este tipo de marcas
(Arana, 2017).

Por otro lado, Zevallos (2018) desarroll6 una investigacion que tuvo como
objetivo el analisis de la problematica del requerimiento de la representacién a través
de elementos graficos y el nivel distintivo de los signos, esencialmente a aquellos que
no pueden ser percibidos a través de la vista con la finalidad de permitir el registro.

El método empleado en dicha investigacién fue el inductivo, ya que la
informacién tratada tuvo fuentes de diversos paises en el desarrollo de los signos no
convencionales, esencialmente aquello que no pueden ser percibidos por la vista; asi

como también, en algunas partes se analizé diversos conceptos del sistema marcario y se
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corrobord si estos podrian ser factibles para registrar nuevos tipos de marcas, para ello
empled un enfoque funcionalista como método (Zevallos, 2018).

En dicha investigacion se arribé a la conclusion que el requerimiento de la
representacion a través de elementos graficos jamas ha sido ni sera parte de la definicién
de marca, pero este es un requerimiento necesario para gue una marca pueda ser
inscripta como tal. También, concluye que en el caso de marcas no tradicionales la
distintividad sera inherente; por lo tanto, no deberia exigirse ningln requisito adicional
para su registro (Zevallos, 2018).

Cabe precisar que, la investigacion se presentd antes que el Per( se adhiera al
Tratado de Singapur. Sin embargo, desarrolla el tratamiento de las marcas no
tradicionales en relacién con el Tratado (Zevallos, 2018).

Por altimo, Rodriguez (2018) realizé una investigacion de marketing sobre los
odotipos, la cual tuvo como objetivo realizar un andlisis de las circunstancias para la
aplicacién del odotipo para identificar una marca. EI método empleado es de tipo
cualitativa, ya que se recopil6 conocimientos e informacion partiendo de herramientas
de interpretacion no matematicas.

En dicha investigacion se concluyd que por la gran carga de datos a través de
los medios de comunicacion y las marcas que existen en el mercado, los odotipos
muestran beneficios de recordacion, evocacion y diferenciacion. Sin embargo, el
mercado peruano se encuentra en una etapa inicial en este tipo de marcas, pero también
se indica que existen diversos estudios que se estan realizando sobre odotipos, lo que
probablemente cree empresas especializadas en la creacion de este tipo de marcas:
odotipos (Rodriguez, 2018).

Por lo tanto, de los antecedentes académicos nacionales se advierte que no existe

ninguna investigacion, tratamiento o desarrollo académico posterior a la firma del
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Tratado de Singapur, lo que hace que la presente investigacion sea la primera en
realizarse con posterioridad a la suscripcion del tratado en cuestion.

2.2. Marco conceptual
2.2.1.  Los signos distintivos

Los signos distintivos son parte de la propiedad industrial, que a su vez son parte
de la propiedad intelectual. Esta rama del derecho es muy dinamica, a lo que Castro
(2012) sugiere sobre la propiedad intelectual que la economia, la sociedad y la
creatividad empresarial crecen con gran facilidad y la propiedad intelectual debe estar
alineada a ello.

En cuanto a la definicion de signo distintivo, es necesario consultar
conceptualmente cada uno de los términos con el diccionario académico; que define a
signo como lo siguiente: “Sefial o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta”
(Real Academia Espafiola, s.f.).

Asimismo, la palabra distinguir la define como “manifestar, declarar la
diferencia que hay entre una cosay otra con la cual se puede confundir” (Real Academia
Espafiola, s. f.).

En cuanto a las definiciones descritas en el parrafo precedente, podemos afirmar
que, de forma genérica, los signos distintivos son aquellas sefiales o figuras que
manifiestan una diferencia entre unay otra cosa con el fin de evitar una confusion entre
ellas.

Sin embargo, la definicién legal de signos distintivos es mas especifica, debido
a que esta se basa esencialmente en la actividad comercial-mercantil, de esa forma el
Indecopi (s.f.) sefiala que “son elementos de la propiedad industrial que utilizan
productores, fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o

actividades econdmicas”.
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No obstante, existe otra definicion aportada por Maravi (2014), la que menciona
que los nombres comerciales, “las denominaciones de origen, las marcas y los lemas
comerciales constituyen lo que se conoce como bienes inmateriales” (p. 58).

Nuestra norma aplicable desarrolla los siguientes signos distintivos: los
nombres comerciales, las marcas, los lemas comerciales, denominaciones de origen;
sin embargo, solo nos enfocaremos en desarrollar la marca en su concepcion amplia,

como signo distintivo por excelencia.
2.2.2. La marca como signo distintivo

Este signo distintivo “plasma unos mundos imaginarios escindidos del producto
que son el resultado de una especifica produccion semiotica que ha sustituido la
produccion material como centro del proceso productivo” (Vidal, 2014, p. 122).

Histdrica y etimologicamente se ha encontrado como antecedente que la palabra
marca proviene del término nérdico: brandr, que tiene como significado quemar, sobre
como el ser humano marcaba sus bienes en antiguas culturas para separar e identificar
las cosas de uno u otro (Rodriguez, 2018, p. 20).

En la Edad Media, las marcas ya eran conocidas; no obstante, en ese tiempo se
identificaban en marcas de gremio que ofrecian garantia que dichos productos se
fabricaban De acuerdo con los procesos anticipadamente aprobados y las otras eran las
marcas del productor (Schiantarelli, 2016).

En la actualidad, la marca es el signo distintivo por excelencia, que sirve para
singularizar los servicios y productos que se ponen a la orden del consumidor e
identifica quien es el comerciante responsable de la provision (Lipszyc, 2016).

Para la doctrina, tanto las marcas como los signos distintivos pueden clasificarse
de diferentes maneras, dentro de ellas se encuentran a las marcas de producto y

servicios, registradas y no registradas, nominativas, figurativas y mixtas, tradicionales
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y no tradicionales, marcas colectivas y de certificacion, marcas de reservay defensivas,
marcas evocativas, bidimensionales y tridimensionales, marcas comunes Yy
notoriamente conocidas (Cornejo Guerrero, 2014).

Arbalaéz (2002) afirma que la marca se trata de un signo con significado, que
otorga conocimiento sobre ideas, que comparte una estructura estética, también es
calificada como una sefial que diferencia, que orienta, que otorga un reconocimiento,
que se graba y se grava. Ante todo, “una marca es propiedad” (p. 42).

La titularidad de una marca conlleva, por lo general, a una inscripcion de
registro, donde el titular ejerce “el derecho de usarla con caracter exclusivo, como
consecuencia de lo cual puede oponerse a que otro registre una marca igual o que pueda

inducir a confusion” (Lipszyc, 2016, p. 293).
2.2.3. Larepresentacion gréafica

Nuestra norma aplicable en materia de la propiedad industrial establece a la
representacion grafica como requisito indispensable para el registro de una marca. El
articulo 134 precisa que “(...) podran registrarse como marcas los signos susceptibles
de representacion grafica (...)” (Decision 486, 2000).

Segtin la SIC de Colombia, “la representacion grafica debe ser comprensible, y
para llegar a serlo necesitara ser completa, clara y precisa, cualidades que les permiten
tanto a los consumidores como a los competidores conocer sin duda alguna qué es lo
que se monopoliza” (Barrios, 2017, p. 120).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define a la susceptibilidad de
representacion grafica como “la aptitud que posee un signo de ser descrito o
reproducido en palabras, imagenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo
perceptible para ser captado por el publico consumidor” (Interpretacion Prejudicial

242-1P-2015, 2015).
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Para Castro (2012) “la representacion que se hace del signo debera permitir que
cualquier persona que consulte el registro esté en capacidad de comprender su
contenido y su naturaleza” (p. 298). Es decir, que dicha representacion no debera ser
grafica necesariamente; sino que, debe permitir comprender el contenido y naturaleza

de la marca.
2.2.4. Regulacion de la Representacion en la Union Europea

En la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea (también
conocida como EUIPO por sus siglas en inglés) se suprimid el requerimiento de
representacion grafica de la marca, pues el Reglamento sobre la marca de la Union
Europea (por sus siglas RMUE), en su articulo 4, establecio que solo pueden constituir
marca aquellos signos que sean representados ante la EUIPO de forma que la autoridad
y el consumidor determinen el objeto de manera clara y precisa que se va a proteger
(Reglamento 2017/1001, 2017).

Por lo que deja de lado el requisito de la representacion grafica, dandole paso a
otras formas de representacion de la marca de la Union Europea. Segun Rubio (2018),
el nuevo régimen descansa en tres pilares, la representacion de la marca, la descripcion
y la indicacién del tipo de la marca. Esta representacion de la marca se encuentra
regulada en el Reglamento de Ejecucion de la marca en la Unidn Europea (por sus siglas
REMUE).

Asimismo, en la Unién Europea existen las directrices relativas al examen de
las marcas de la Union Europea, para determinar los motivos de denegacién absoluta.
Este documento esta destinado especificamente a facultar a la EUIPO a denegar signos

gue no se ajusten a los requisitos del articulo 4 del RMEU.
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2.2.5. Marcas tradicionales

Se denomina marcas tradicionales a todas aquellas que tienen un tratamiento
conocido. Cornejo (2014) menciona que son todas aquellas que se encuentran
conformadas por signos, con la aptitud de ser marcas contempladas por el sistema
juridico, desde tiempo atras.

Castro (2012) precisa que el signo tradicional “se expresa por medio de palabras,
lineas o gréaficos se puede representar facilmente a través de una descripcion escrita
acompafiada eventualmente de dibujos o fotografias™ (p. 299).

Es decir, todas las marcas tradicionales estan caracterizadas por algun elemento
que puede representarse graficamente, en este tipo de marcas tenemos, por ejemplo, a
las marcas denominativas, figurativas y mixtas.

2.2.5.1. Marca denominativa. Las marcas denominativas son aquellas
representadas graficamente por palabras, con conceptos o carentes de estos. Fernandez-
Novoa (2004) precisa que las marcas denominativas son aquellas denominaciones
capaces de ser “susceptibles de convertirse en marcas que pueden tener un significado
en el lenguaje comtn o pueden carecer de significado” (p. 293). Hay que resaltar que
estas denominaciones deben contener la caracteristica distintiva para poder convertirse
en una marca denominativa.

En ese mismo sentido, Cornejo (2014) afirma que “son aquellas que estan
constituidas por denominaciones, tengan estas un significado definido o se trate de una
denominacion de fantasia” (p. 90). Para entender ello, debemos precisar que las
denominaciones de fantasia son aquellas que no cuentan con un significado propio; es
decir, que son inventadas y que su término no refleja un concepto y no es posible su

definicion.
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Por lo tanto, entendemos que las marcas denominativas “son signos distintivos
formados por expresiones fonéticas o varias letras o nimeros que, combinados, integran
un conjunto marcario pronunciable que puede o no tener un significado” (Arana, 2017,
p. 29).

Por otro lado, en la Decision 486 no se encuentra la definicion de las marcas
denominativas. Asimismo, nuestra legislacion interna tampoco define este tipo de
marca; sin embargo, podemos encontrar que el Decreto Legislativo 1075 establece
criterios respecto a la semejanza entre marcas denominativas. Este articulo se debe
tomar en cuenta exclusivamente para determinar la semejanza ante la confrontacién de
signos denominativos.

2.2.5.2. Marca figurativa. Las marcas figurativas se encuentran conformadas
en su esencia por graficos o dibujos, sin precisar algin aspecto denominativo, en tal
sentido Fernandez-Novoa (2004) afirma que “es aquella que se limita a suscitar en la
mente de los consumidores tan solo la imagen del correspondiente signo que se utiliza
como marca” (p. 297).

En ese mismo sentido, Cornejo (2014) sugiere que “tal como su nombre indica,
son aquellas que estan conformadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma
importancia el aspecto grafico, el cual en su conjunto tiene que ser distintivo (por
ejemplo: logotipos, emblemas, etc.) (p. 90).

Por otro lado, en la Decision 486 no se encuentra la definicion de las marcas
figurativas. Asimismo, nuestra legislacion interna tampoco define este tipo de marca;
sin embargo, podemos encontrar que el Decreto Legislativo 1075 establece criterios
respecto a la semejanza entre marcas figurativas. Este articulo se debe tomar en cuenta
exclusivamente para determinar la semejanza ante la confrontacién de signos

figurativos.
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2.2.5.3. Marca mixta. Fernandez-Novoa (2004) define que las marcas mixtas
“son las que estan compuestas por una denominacion y por un elemento figurativo™ (p.
331).

No obstante, hay que tener en cuenta que también existe una definicion mas
amplia sobre este tipo de marcas, tal como lo precisa Cornejo (2014) a todas “aquellas
conformadas por elementos de diferente naturaleza, por ejemplo, una marca mixta seria
la conformada por una forma tridimensional particular, que lleva en su superficie cierto
logo o denominacion” (p. 91).

Por otro lado, en la Decision 486 no se encuentra la definicion de las marcas
mixtas. Asimismo, nuestra legislacion interna tampoco define este tipo de marca; sin
embargo, podemos encontrar que el Decreto Legislativo 1075 establece criterios
respecto a la semejanza entre marcas denominativas. Este articulo se debe tomar en
cuenta exclusivamente para determinar la semejanza en la confrontacién entre

diferentes marcas mixtas.
2.2.6. Marcas no tradicionales

De la revision de la literatura no se ha encontrado una definicion precisa ni en
el Tratado de Singapur ni en los textos académicos; sin embargo, se entiende que se
utiliza de manera residual, en el sentido que cualquier marca que no esté dentro del
listado de las tradicionales o que no sea comunmente utilizada, se conoce como marca
no tradicional. Castro (2012) afirma sobre este tipo de marcas que “se entiende por
oposicion a lo que se consideran las marcas tradicionales” (p. 297).

Castro (2012) también menciona que “una marca tradicional es aquella que es
percibida por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion debe ser hecha a

través de métodos de representacion no tradicionales” (p. 297).
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Por otro lado, Valle (2020) nos describe que el uso de este tipo de marcas
proviene de la “iniciativa misma de empresarios quienes comprendieron desde hace
muchos afos atras que la constitucion de signos marcarios usados en el comercio no se
podia limitar a la simple conjuncion de letras, palabras, imagenes, dibujos o sus
semejantes” (p. 30).

Agregando a ello, Arana (2017) precisa sobre las marcas no tradicionales que
se les denomina asi a las marcas sonoras, olfativas, gustativas y tactiles (p. 39). Sin
embargo, tenemos una percepcion mas amplia a través Montezuma (2018), quien
afirma que es “resultado del desarrollo natural que presentan los mercados a las
exigencias que los clientes realizan no solo a los productores sino a los creativos de
campanas publicitarias” (p. 16).

Las marcas otorgan al servicio o producto una experiencia emocional, con la
finalidad de lograr que el pablico consumidor cree habito de una marca que se
represente a través de una forma, un color, un signo en movimiento, un sonido, un
sabor, un olor, para ello, la inversion en el marketing y publicidad puede ser muy alta.
A través del registro de estos nuevos tipos de marcas, las empresas obtienen
exclusividad en su derecho y esto les sirve para crear estrategia sobre el uso y sobre la
promocion de la marca (Avila, 2016, p. 14).

Avila (2016) disefi6 una estructura con criterios propios usando como fuente lo
expuesto en la XV sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI en el 2007; esta estructura divide a
las marcas no tradicionales en visibles y no visibles, como marcas no tradicionales
visibles describe a marca de color, hologramas, marca tridimensional, lemas, titulos

libros y titulos de peliculas, signos animados o multimedia, marcas de posicion y
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marcas gestuales; como marcas no tradicionales no visibles describe a las marcas
sonoras, olfativas, gustativas y marcas tactiles.

Ante la estructura descrita anteriormente, cabe mencionar que “la doctrina y
jurisprudencia internacional cuestionan el hecho de que algunos signos no perceptibles
mediante el sentido de la vista deberian o0 no ser objeto de inscripcién por no superar
los requerimientos exigidos ante los registros correspondiente” (Avila, 2016, p. 16).

2.2.6.1. Marcas no tradicionales visibles

a. Marcas tridimensionales. Para conceptualizar la marca tridimensional se
debe partir definiendo el término tridimensional, pues se entiende como “todo objeto
gue se manifiesta cobre tres planos (o dimensiones): largo, ancho y alto. Por esta razon
un objeto tridimensional da la sensacion de relieve” (Castro, 2012, p. 304).

Zevallos (2018) sugiere que se refiere a aquellas marcas que tratan de proteger
sus tres dimensiones; es decir, por la anchura, altura y profundidad, las envolturas,
empaques, entre otros, son ejemplos de este tipo de marcas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define la marca tridimensional
como aquel que se sitGa en las tres dimensiones en un espacio determinado,
caracterizado de una forma con volumen, es usual ver envases, envoltorios y algunos
tipos de productos. Este tipo de marca se individualiza de los signos tradicionales
(Interpretacion Prejudicial 87-1P-2010, 2011).

Sobre la marca tridimensional, es posible afirmar que es la marca no tradicional
mas conocida; ya que estos signos tienen la caracteristica de diferenciar notoriamente
los productos que distingan. Estos por su forma pueden lograr que el consumidor los
recuerde en el mercado, toda vez que dicha forma no esté estrechamente relacionada

con el producto o servicio que se pretenda distinguir.
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En cuanto a su representacion, es comun que la autoridad competente exija una
imagen que demuestre diferentes lados del producto, pues usualmente se requiere que
en la solicitud se presente una imagen o grafico que muestre la estructura tridimensional
de la marca en diferentes angulos (Castro, 2012, p. 305).

Debe tenerse en cuenta que, en nuestra normativa aplicable, en el articulo 138,
que corresponde a la presentacion de la marca, establece en el inciso b que como
requisito debera adjuntarse una reproduccion del signo, “cuando se trate de una marca
denominativa con grafia, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o
tridimensional con o sin color” (Decision 486, 200, art. 138).

La siguiente figura ejemplifica la forma usual de representar graficamente la

marca tridimensional:

Figura 1. Marca de tridimensional registrada por Crocs, Inc. Registrada para la clase 25 de la
C.1., con Certificado P00234575. Indecopi.

b. Marcas de posicion. Comprende este tipo de marca a aquella que su
composicion se encuentra basada en “la manera de estar colocada una persona o cosa,

o la postura, la actitud o modo en que alguien o algo esta puesto” (Castro, 2012, p. 319).
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En ese sentido, las marcas de posicion son aquellas marcas que son distinguidas
en una posicion distintiva dentro de un producto.

Esto es importante pues como Lizano y Pal (2013) afirman que “esta ubicacion
del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado especifico en donde se
comercializa el producto, para esto se debe de cuestionarse donde considera el
consumidor que es usual encontrar un signo en el producto” (p. 86).

La siguiente figura ejemplifica la forma que se utiliz6 ante la EUIPO la

representacion grafica de la marca tridimensional:

Figura 2. Marca de posicion registrada por Prada SA. Tomada de European Unién Intellectual
Property Office.

Castro (2012) afirma que este tipo de marca es caracterizada por un elemento
similar que siempre se aprecia en un producto en igual posicién y con dimensiones
iguales, esto nos describe la posicion de un producto; sin embargo, “en combinacion
del signo y de la posicidn puede constituir un caracter distintivo debido a la impresion
general que produce, mientras que por si sola la posicion no seria admisible como marca
protegida” (p. 319).

Segtin Rideau, “en la doctrina muchos la consideran como una subcategoria de
la marca figurativa. Inclusive en Europa en un principio se tendié a registrar a esta como

marca figurativa” (como se cité en Lizano & Pal, 2013, p. 85).
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c. Marcas de movimiento. Este signo se basa en el movimiento, el cual se define
como “el estado de los cuerpos mientras cambia de lugar o posicion” (Castro, 2012, p.
316). Por lo tanto, las marcas de movimiento son aquellos signos que se representan en
movimiento o de forma animada.

El Pert cuenta desde el 3 de septiembre de 2019, con la primera marca en
movimiento, inscrita con Certificado N.° T00024685, para distinguir servicios de

telecomunicaciones y produccion de programas de television y/o radio.

Figura 3. Marca en movimiento registrada* por ACB BETHEL. Tomada de la marca en
movimiento publicada en la Gaceta Electronica del Indecopi reproduce el movimiento del
planeta girando. * Registrada para las clases 38 y 41 de la C.I., con Certificado T00024685.
Indecopi.

Como se ha podido observar su representacion es grafica, Castro (2012)
menciona que este tipo de marcas se hacen a través de dibujos, siendo estos los que
ellos deberan limitar expresamente el alcance del signo por medio de imagenes y figuras
fijas sefialando cuales son los movimientos.

Es importante precisar que la EUIPO “ha mencionado que este tipo de signo
marcario no contiene sonidos, caso contrario podria constituirse en una marca
multimedia; es decir, una marca confirmada por la armonizacion de un sonido y una

imagen” (Valle, 2020, p. 33).
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d. Marca de color. El color por si solo fue recientemente aceptado como marca
por la doctrina, ya que el color solo era el complemento caracteristico de una marca y
no contribuia una distintividad por si sola.

Por otro lado, Castro (2012) menciona que con la finalidad de comprender los
colores desde la dptica de los nuevos tipos de marcas o tambien conocidas como marcas
no tradicionales es necesario dividirlo en tres grupos, el primero en colores simples, el
segundo con las combinaciones de colores y el tercer con los tonos de colores.

Asimismo, Sojo (2016) afirma que “los colores se han convertido en un acapite
fundamental de la propiedad industrial, ya que mediante su uso los empresarios logran
posicionar sus productos y servicios en el mercado, llevando a que los consumidores
logren identificarlos plenamente” (p. 36).

Sobre colores como elemento de la evolucion de las marcas no tradicionales,
nos narra Ramirez (2008) que en el caso Arsenal FC vs. Mathew Reed se expuso que
los colores si representan una forma, ya se veian en diversos registros nacionales, es asi
como en las conclusiones del abogado general Damaso Ruiz-Jarabo afirmoé que la

EUIPO inscribi6 en el registro el color lila para distinguir productos de confiteria.

Figura 4. Marca de color registrada por Kraft Foods Schweiz Holding GmbH. Registrada para
la clase 30 de la C.1., con Certificado 000031336. EUIPO

El color, ya sea una combinacién de colores o un color Gnico, puede servir como
marca, y por ello, en circunstancias apropiadas debera ser reconocida, protegida y

registrada como marca.
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Para su representacion grafica, es necesario que la marca de color que se solicita
deba ser individual, Castro (2012) menciona que “la representacion de un color se
puede hacer de diferentes maneras. Las mas frecuentes consisten en depositar un
ejemplar o hacer referencia a un estandar reconocido, como el Pantone, el RAL o el
Focoltone” (p. 322).

Segtin Ortega en diversas resoluciones internacionales “se llegd a determinar
que el uso continuo de un color particular puede conferir la distintividad necesaria para
ser registrado como un signo marcario si aquel carecia de ese requisito originariamente”
(como se cita en Valle, 2020, p. 35). En este caso estamos frente a la tendencia llamada
secondary meaning o distintividad adquirida, siendo este un término usado para
conceptualizar a aquellas marcas que nacieron sin distintividad, pero con el transcurso
del tiempo fueron obteniendo diversos mecanismos para la obtencion de la
distintividad.

Segln Metke, “no es razonable otorgar a un solo empresario un monopolio
exclusivo sobre un color en todo un sector de negocios, que ademas se extenderia a las
tonalidades de colores que resulten confundibles” (como se cita en Sojo, 2020, p. 37).

e) Marcas de patrén. Las marcas de patrén son aquellas que tiene como
caracteristica la multiplicacion de elementos dentro de un mismo signo (OEPM, 2019),
podemos decir que la marca de patrén es un signo que se encuentra constituido por un
conjunto de elementos que se repiten constantemente.

En muchas ocasiones este tipo de marcas son confundidas con marcas figurativa
por ser representadas, por lo general, con disefios enteramente figurativos; sin embargo,
al existir una secuencia de signos, se debe considerar una marca de patron.

Tenemos como ejemplo el patron del disefio de la marca que representa la

cartera Louis Vuitton:
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Figura 5. Marca de patron registrada por Louis Vuitton Malletier, de Francia. Nota. Base
mundial de datos sobre Marcas de WIPO IP Portal

De igual forma, en el Per( se realizan registros de marcas de patron; sin
embargo, la falta de orden en los registros, suelen confundir a estas marcas como

figurativas o mixtas, por ejemplo:

Figura 6. Marca de patron registrada por Creaciones Pierina E.I.R.L., de Peru
Nota. Indecopi

Al no existir el concepto de la marca de patron en el PerQ, esta marca fue
registrada como una marca mixta, por ser figurativa y tener elementos denominativos.
f) Marcas holograficas. La Real Academia Espafiola (s.f.) define al holograma
como una ‘“imagen Optica obtenida mediante holografia®, de igual forma define
holografia como la “técnica fotografica que, mediante iluminacidn por laser, permite

obtener imagenes tridimensionales en color”.
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Por lo tanto, una marca hologréafica es una marca que se encuentra conformada

por elementos que cuentan con caracteristicas holograficas.

Figura 7. Marca de patrén registrada por Google LLC, de Estados Unidos de América. Nota.
Elaboracion propia por los datos obtenido de EUIPO. Secuencia del holograma.

En la marca presentada en la figura anterior, se aprecia la secuencia de la imagen
integrada por la letra G donde sus colores van cambiando en el transcurso de la
secuencia; cabe precisar que, no se tratan de cuatro letras G, sino de una sola que va
cambiando.

g) Marcas multimedia. La Real Academia Espafiola (s.f.) define el término
multimedia como aquello “que utiliza conjunta y simultdneamente diversos medios,
como imagenes, sonidos y texto, en la transmision de una informacion”.

Por lo tanto, las marcas multimedia son aquellos signos que se encuentran
conformados por una combinacion de imagenes y sonidos, estos también pueden incluir
texto. En la EUIPO, se encuentran registradas varias marcas multimedia, pues su
normativa comunitaria permite este tipo de registros.

A manera de ejemplo se presenta la figura de la marca comunitaria registrada
con certificado 017635293, que tiene por titular a Fundacién para la Universitat Oberta

de Catalunya:
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UOC

de Catalunya

U Universitat
c Oberta

Figura 8. Marca de multimedia registrada por Fundacién para la Universitat Oberta de
Catalunya, de Espafa. Nota. Elaboracién propia por los datos obtenido de EUIPO. Secuencia
del video, falta sonido.

En el caso de la figura presentada, la multimedia se trata de la introduccion de
logotipo en movimiento sincronizado de la Universitat Oberta de Catalunya, con un
sonido de fondo. Se puede describir textualmente como una secuencia obtenida de la
visualizacion del video que puede ubicarse en el presente enlace:

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017635293

2.2.6.2. Marcas no tradicionales no visibles

El verdadero desafio con el registro de las marcas no tradicionales se presenta
con aquellas de tipo no visual, de las cuales segun Serrano (s.f.) sostiene que “solo la
descripcién literal como forma de representacion gréfica del signo y objetivo a
reivindicar, permite plasmar con nivel de certeza el alcance del derecho que se esta

confiriendo con el registro” (parr. 4).

a. Marcas sonoras. Las marcas sonoras son aquellos signos no tradicionales o
no convencionales que reside en sonidos caracteristicos y distintivos que son usados
para caracterizar algunos productos o servicios. Valle (2020) menciona que “este tipo
de marca asocia una melodia o simples ruidos con una determinada marca, producto o

servicio” (p. 37).
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Bassino-Pinasco y Jiménez-Garay (2016) mencionan que “un sonido tendra
caracter distintivo si es susceptible de identificar determinados productos o servicios; y
a su vez, diferenciarlos de sus similares que son ofertados en el mismo mercado” (p.
236).

Este tipo de marca proviene de los estudios desarrollados a través del
neuromarketing auditivo, esta disciplina de estudio sostiene que “el sentido del oido, al
igual que el del olfato, no puede ser controlado voluntariamente, ambos estan siempre
activos, por lo que se transforman en unos medios muy poderosos comercialmente tanto
en el plano consciente como en el inconsciente” (Avello et al., 2011, p. 42).

En ese mismo sentido, Avendafio et al (2015) sugiere que “los sonidos y la
musica trazan como objetivo clave, introducir al cliente en un estado de relacion con
los articulos o productos, estando asi conectada con los mismos e incidir directamente
sobre el comportamiento de compra” (p. 123).

Por ello, podemos afirmar que las marcas sonoras son los signos que al momento
de ser percibidos por el oido del publico consumidor, crean un sensacién distintiva y
evocativa de otros signos de la misma clase; un claro ejemplo es el rugido del le6n de
la empresa Metro Goldwyn Mayer, distinguiendo a aquellos productos
cinematograficos que representa, también el sonido de motor de la Harley Davison, el
grito de Tarzén entre otros (Avila, 2016, p. 18).

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas nuevas formas de estudiar el
comportamiento del consumidor, el proveedor evalla la necesidad de introducir su
producto o servicio a través de todos los sentidos y estos deben ser protegidos por el

derecho, a través de la propiedad industrial.
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Cabe mencionar que Chijane afirma que para inscribir una marca sonora en el
registro no deberia ser obligatoria que esta sea lo suficientemente distintiva, vasta que
el sonido a inscribir posea aptitud para serlo (como se cit6 en Avila, 2016).

La representacion de la marca sonora suele presentarse a través de un
pentagrama; sin embargo, Castro (2012) menciona que “si se trata de sonidos no
musicales, se puede utilizar un diagrama de frecuencias acompafiado de una descripcion
verbal y si es posible de un soporte sonoro adjunto” (p. 309).

Agregado a ello, también podria emplearse el uso de espectrogramas en el cual
se represente sobre un gréfico dicho sonido que contenga curvas oscilantes donde la
dimension sea el elemento del sonido analizado (Castro, 2012).

En el Per(, la marca sonora mas conocida es la corneta que anuncia un heladero
de D’Onofrio, inscrita en Indecopi bajo el certificado N.° P00040308, representada de

la siguiente forma:

Figura 9. Marca sonora registrada por Société des Produits Nestlé S.A.Nota. Indecopi
De igual forma en la EUIPO “existen 256 marcas sonoras activas y 92 marcas

inactivas en la Comunidad Europea. De estas 256 solicitudes, 228 marcas han sido
registradas y las otras 28 se encuentran atin en tramite de registro” (Valle, 2020).
Valle (2020) menciona que los signos sonoros “han sido los que mayor acogida
han tenido en el mercado. Su taza de registro a nivel global supera con creses a la de
los demés signos no tradicionales no visibles [sic]” (p. 37).
b. Marcas olfativas. Arana (2017) sugiere que “son aquellos signos distintivos

percibidos por el olfato” (p. 41). Este tipo de marca también proviene del
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neuromarketing sensorial, el cual tiene como objetivo considerar el olfato como una
alternativa méas de comunicacion y estrategias (Villanueva, 2017).

El neuromarketing olfativo se traslada al branding olfativo como un concepto
que “utiliza olores especificos en ciertos entornos para generar emociones e influir en
el comportamiento de los consumidores” (Rodriguez & Gallardo, 2020, p. 160). Este
altimo es el encargado de crear el odotipo, lo que en términos juridicos conocemos
como marca olfativa.

El olfato como sentido es el més potente, “con méas de 10 millones de receptores
olfativos, el hombre puede distinguir hasta 4000 perfumes diferentes. Se ha podido
demostrar que el ser humano percibe los olores antes de poder distinguir los sonidos,
los colores y las texturas” (Castro, 2012, p. 310).

Sobre la marca olfativa, Avila (2016) describe que se trata del signo percibido
a través del olor, que tiene como objetivo darle a un producto o servicio especifico una
capacidad de ser caracterizado por ser distintivo o diferenciador, entro otros de la
misma clase.

Por otro lado, Liévano (2011) precisa que los olores no cuentan con la capacidad
de calificar de distintivo un producto o servicio en el mercado, debiendo considerar que
este olor por si mismo, solo podréa diferenciar el producto o servicio, sin la posibilidad
de determinar su identificacion, ya que no le permitiran al consumidor poder asociar el
producto o servicio con su origen empresarial.

Sobre la distintividad de este tipo de marcas, Barrios (2017) sugiere que se
cumple el caracter distintivo de un olor, fragancia o aroma, solo si se logra
individualizar y diferenciar el producto de otros similares en el mercado. También, debe
tenerse en cuenta que dicho aroma no debe venir de los olores de la naturaleza del

producto, por el contrario, el olor debe ser diferente de los olores habituales asociados
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con aquellos productos de la misma categoria en relacion con la Clasificacion
Internacional de Niza. En conclusion, dicho aroma u olor, no debe tener ningtn vinculo
con el producto.

Ademas, debe tenerse en cuenta que “el consumidor debe identificar el producto
a través del signo olfativo, incluso cuando tenga que compararlo con el resto de los
productos ofertados, ademas, debe ser capaz de asociarlo con un origen empresarial
concreto” (Hernandez, 2008, p. 145).

Si bien la Decision 486, en su articulo 134, literal c, precisa que los olores
podran constituir marcas, el problema para constituir las marca es el requisito de la
representacion grafica en el registro, pues, su representacion es una de las mas dificiles,
segun Castro (2012) se “han sugerido varios métodos de representacion de estos signos:
su formula quimica, su descripcion, el depdsito de una muestran la combinacion de los
tres métodos” (p. 311).

De igual forma Arana (2017), se pregunta si dicha representacion “podria ser
con la descripcién a través del lenguaje o con la férmula quimica o con la muestra del
olor en un frasco” (p. 41). Esta interrogante es importante, debido que muchas empresas
suelen guardar como secreto empresarial la férmula de su producto, principalmente en
perfumeria.

Este tipo de situaciones genera el planteamiento de problemas al solicitar el
registro, situaciones que deben estar debidamente reguladas. Por ejemplo, en muchos
casos la formula quimica de una fragancia que es usada como marca se encuentra
protegida bajo la figura legal del secreto empresarial (o industrial).

Como ya se ha expresado anteriormente, la representacion grafica reviste el mas
grande impedimento para arribar a un registro exitoso, la doctrina arriba a que para

cumplir con este requisito debe tener al menos una de estas tres propuestas, la
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descripcion del olor en texto, la representacion por formula quimica y el deposito de
una muestra del olor (Barrios, 2017).

De la propuesta de la doctrina mencionada en la cita, se distingue la formula
quimica como la méas exacta para determinar el olor; sin embargo, como ya se ha
mencionado anteriormente, esto podria ser contraproducente en situaciones de secreto
empresarial, también debe considerarse que “muy pocas personas podrian interpretar
una fragancia a partir de la formula quimica” (Diaz, 2017, p. 61).

Por otro lado, existe un precedente importante conocido como el caso
Sieckmann, se trata de un precedente de jurisprudencia internacional muy importante,
el cual se encuentra contenido en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union
Europea (TJCE), del 12 de diciembre de 2002. Ralf Sieckmann pretendi6 registrar una
marca olfativa descrita de la siguiente forma: “balsdmico afrutado con ligeras
reminiscencias a canela” con formula quimica: CeHs-CH=CHCOOCHs; sin embargo,
esta representacion grafica no fue lo suficientemente contundente para que el Tribunal
otorgara el registro de marca 