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INTRODUCCIÓN 

 
 Con el paso del tiempo, la mercadotécnica, publicidad, y los métodos de llegar al 

público consumidor de cada una de las industrias se ha vuelto más compleja y detallista, 

tan es así, que diversos países, como es el caso de Nueva Inglaterra y los Países Bajos, 

han optado en evolucionar respecto a su percepción en cuanto a las formas de distinguir 

productos y servicios de otros de su misma clase1. 

 

En atención a lo señalado por Juan David Castro García, el comercio va ligado a la 

propiedad industrial, y debido a que a ambos los describe el dinamismo, el uso de todos los 

sentidos es fundamental para lograr una ventaja en cuanto al obtener derechos de 

explotación exclusivos y de captar la atención de cualquier consumidor a través de esos 

derechos2. Por lo anteriormente señalado, diversos países como lo son los Estados Unidos 

de América (EUA)3 y la República de Colombia (Colombia)4 han ampliado la protección de 

 
1 Daranas Pons, Anais, El concepto de marca en los sistemas del Civil y Common Law: El análisis del artículo 
4 de la ley 17/2001 de 7 de diciembre, con especial referencia a los requisitos de representación y el criterio de 
la distintividad en las marcas no tradicionales, (Tesis de Licenciatura), Universitat de Girona, 2017, disponible 
en: https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14979/Daranas-Pons.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(Consultado el 16 de agosto de 2019). 
2 Castro García, Juan, “Las marcas no tradicionales”, en Revista de la Propiedad Inmaterial, Número 16, 
noviembre 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2181616 (Consultado el 16 de agosto de 
2019). 
3  Vatsala, Sabay, “Conventionalising Non-Conventional Trademarks of Sounds and Scents: A Cross-
Jurisdictional Study”, en NALSAR Student Law Review, 2011, https://nslr.in/wp-content/uploads/2019/03/NSLR-
Vol-6-No-9.pdf (Consultado el 17 de agosto de 2019). 
4 Barrios Espinosa, Daniel, “Las marcas olfativas en Colombia”, en Revista de la Propiedad Inmaterial, Número 
24, julio 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3113553 (Consultado el 15 de agosto de 
2019). 
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los llamados signos distintivos para dejar el sistema tradicional de marcas que se basaba 

en proteger únicamente aquellos signos que eran visibles a través de la vista, y han incluido 

en su legislación nuevas categorías de marcas como lo son las marcas olfativas, táctiles y 

gustativas a las que por ser percibidas por un sentido diferente a la vista se les denomina 

Marcas no Convencionales.  

  

Los Estados Unidos Mexicanos (México) no es la excepción. En palabras del 

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) es que con la finalidad de armonizar la 

legislación local con acuerdos y tratados internacionales5 es que se catalizó la reforma del 

día 18 de mayo de 2018 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) 6, es mi opinión que las 

negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)7 fueron el 

mayor impulsor a la referida reforma. A partir de esta reforma es que México pasó de ser 

un país que solo reconocía las marcas tradicionales a contemplar la posibilidad de proteger 

cualquier marca perceptible por los sentidos.  

 

Es precisamente esta reforma el punto de partida de la presente investigación, la 

cual, debido a la gran cantidad de información y márgenes de extensión, la limitaré 

exclusivamente al análisis de las marcas olfativas. De la ya referida reforma considero que 

debido a la inadecuada e imprecisa técnica jurídica del legislador mexicano, es que éste 

omitió regular en forma clara y precisa lo referente a la representación y distintividad de las 

Marcas no Convencionales, lo que origina en principio una falta de criterios a considerar 

por parte de la autoridad en el momento en que debe analizar y otorgar un título de marca 

olfativa, y por otra parte, un problema jurídico consistente en un estado de incertidumbre e 

indefensión jurídica a los titulares de marcas olfativas y a los candidatos de uno de estos 

títulos. 

 

 
5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Entra en vigor histórica Reforma a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) en materia de marcas”, en Prensa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  agosto de 
2018, https://www.gob.mx/impi/prensa/entra-en-vigor-historica-reforma-a-la-ley-de-la-propiedad-industrial-lpi-
en-materia-de-marcas-169930?idiom=es (Consultado el 18 de agosto de 2019). 
6 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 
Industrial, Diario Oficial de la Federación, México, 18 de mayo de 2018. Cámara de Diputador del H. Congreso 
de la Unión, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi/LPI_ref17_18may18.pdf (Consultado el 20 de 
agosto de 2019). 
7 Sistema de Información Sobre Comercio Exterior, “Canadá-Estados Unidos-México (T-MEC/USMCA)”, en 
Organización de los Estados Americanos, julio de 2019, http://www.sice.oas.org/TPD/USMCA/USMCA_s.ASP 
(Consultado el 21 de agosto de 2019). 
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Por lo anterior, para proteger las marcas olfativas, proveer a la autoridad competente 

de los parámetros para analizar la factibilidad de otorgar un título de marca olfativa, y 

establecer un estado de certidumbre y seguridad jurídica a los titulares y candidatos a uno 

de estos títulos de esas marcas, se debe analizar y contemplar en la LPI y/o en el 

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (RLPI) lo que se debe entender por 

representación objetiva y distintividad.  

 

Esta tesina tendrá una delimitación espacial respecto al derecho mexicano, 

estadounidense y colombiano, y una delimitación temporal sobre el derecho positivo de 

cada uno de estos países, abarcando el análisis del derecho de propiedad intelectual, 

específicamente el derecho marcario.  

 

La presente tesina tiene relevancia toda vez que, debido a la reciente reforma de la 

LPI, el panorama del derecho marcario cambió significativamente, aceptándose el registro 

de las Marcas no Convencionales, entre ellas, las marcas olfativas.  

 

Para la elaboración de este trabajo, se hará uso principalmente de dos métodos; i) 

el método de derecho comparado, toda vez que se pretende analizar las disposiciones de 

los EUA, Colombia, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y 

compararlas con las disposiciones aplicables a las marcas olfativas en México. Propiamente 

en el  método de derecho comparado se ha optado en escoger a EUA por ser un 

representante y referente en cuanto a las Marcas no Convencionales del derecho 

anglosajón, a Colombia por ser lo propio en el derecho romano germánico, y a la OMPI por 

ser una organización que refleja la tendencia global de la propiedad industrial; ii) por la otra 

parte, también se usará el método analítico, a efecto de determinar la aplicación de cada 

uno de los criterios que se usan, o han intentado usar para el registro de marcas olfativas 

en estos dos países, y lo que dispone la propia OMPI. 

 

En esencia la respuesta a la hipótesis de mi investigación radica en la necesidad de 

reglamentar claramente los elementos de las marcas olfativas a tomarse en cuenta para 

registrarse y usarse, con el fin de evitar un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica 

derivado de títulos de marcas olfativas que la autoridad haya otorgado sin haber 

contemplado los aspectos (por no establecerse en la LPI y el RLPI) de representación y 

distintividad que acarrean las marcas olfativas. 



 
 

IV 

 

 

Lo anterior lo pretendo demostrar mediante un índice con una estructura de tres 

capítulos, conclusiones y la respectiva bibliografía. El primero de los capítulos versará sobre 

la problemática (I); el segundo sobre la regulación de las marcas olfativas en EUA,  

Colombia, la OMPI, y México, así como su respectiva aplicación (II); y el tercero respecto a 

las medidas a hacer adoptadas en México para registrar las marcas olfativas, y mantener 

su registro (III).  

 

La importancia de este índice radica en que el desarrollo de la investigación pueda 

guardar una congruencia durante todo su desarrollo, empezando desde el análisis de la 

problemática, el tratamiento que se le da en otros países, la perspectiva internacional, y 

finalmente, la solución a la problemática. 

 

El resultado de mi investigación sería una propuesta de regulación en cuanto a los 

elementos de representación y distintividad de las marcas olfativas con la finalidad de 

reducir el sesgo en los registros, y acabar o disminuir la inseguridad jurídica y el estado de 

indefensión en cuanto al registro de marcas olfativas se refiere. 
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I.- LA PROBLEMÁTICA. 

 

Definir el término de marca hoy en día resulta ser una tarea compleja ya que cada 

uno de los países dentro de su marco jurídico puede optar por un régimen de marcas 

tradicionales o marcas no tradicionales, limitando o extendiendo la tutela de diversos signos 

bajo la figura de la marca.  

 

Doctrinalmente hablando, las marcas tradicionales son aquellas que constan de 

signos que pueden ser percibidos únicamente por la vista y son sujetos de registro, 

sirviendo para diferencias productos o servicios de otros en el mercado, mientras que las 

marcas no convencionales son aquellos signos que pueden ser percibidos por cualquier 

otro sentido distinto a la vista y que con base al marco jurídico de un país son sujetos de 

protección bajo la figura de una marca, en este tipo de marcas en donde se encuentran 

contempladas las marcas olfativas8. 

 

La primera parte de la estructura de este trabajo recae en conocer las marcas 

olfativas, su importancia y la problemática que las atañe. Como se llegó a abordar en el 

apartado de la introducción, se sostiene que existió una inadecuada e imprecisa técnica 

jurídica del legislador mexicano, toda vez que omitió regular en forma clara y precisa lo 

 
8  Audelo Argote, María Fernanda, Protección de las marcas no convencionales en México, (Tesis de 
Licenciatura), Universidad Panamericana, 2016, disponible en: http://biblio.upmx.mx/tesis/156253.pdf 
(Consultado el 23 de agosto de 2019). 
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referente a la representación y distintividad de las marcas olfativas, omisión que generó el 

problema jurídico a analizarse en la presente tesina, es decir, un estado de incertidumbre 

e inseguridad jurídica. 

 

Para efectos de abordar esta primera parte de la investigación, el presente capítulo 

quedará dividido en tres subcapítulos, en el primer subcapítulo se abordara lo referente a 

los olores y el olfato con la finalidad de conocer estos componentes materiales de las 

marcas olfativas (A), en el segundo subcapítulo se dará un contexto general sobre las 

marcas olfativas (B); y en el tercer subcapítulo, se abordaran los antecedentes jurídicos del 

marco jurídico mexicano, y la problemática en sí, es decir, la incertidumbre, y el estado de 

indefensión jurídica (C). 

 

 

A.- Los olores y el olfato. 

 
Para llegar a entender lo que lo que son las marcas olfativas, así como su 

importancia, es imprescindible conocer en términos conceptuales la diferencia entre el olor 

y el olfato, elementos materiales imprescindibles para este tipo de marcas. Por otra parte, 

también es importante conocer las características que emanan de los olores, y las 

cualidades que derivan del sistema olfativo. Lo anterior toda vez que conocer el sistema de 

perceptibilidad como el objeto de percepción es la base para cerciorarse que se cuente con 

la regulación ideal, o para construir un sistema de regulación idóneo de cualquier tipo de 

marca, en este caso, las marcas olfativas. 

 

Aunado a lo anterior, y debido a que tanto los olores como el olfato son componentes 

imprescindibles para poder llegar a considera el registro de un olor como una marca olfativa, 

es que este capítulo quedará divido en dos subcapítulos, el primero, en donde se hará 

referencia a los olores (1); y el segundo, en donde el análisis radicará en el sentido del 

olfato como medio de perceptibilidad (2).  

 

 

1.- El olor. 
 

El olor se define como aquellas moléculas volátiles, que se encuentran libres en el 

aire, y que el cerebro es capaz de percibir cuando éstas se transportan vía la nariz y/o el 
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pasaje entre la nariz y la boca9. Por otra parte, cabe hacer una distinción entre un estímulo 

olfativo y el olor, el estímulo olfativo es la reacción que se desencadena entre el olor y la 

recepción de éste por el sistema olfativo, es decir, es la respuesta positiva que tiene el olfato 

ante sustancias químicas, en cuanto al olor, son precisamente moléculas en forma de 

vapor, aquellas sustancias que se encuentran suspendidas en el ambiente y que son 

percibidas a través del olfato10. 

 

En el contexto que nos atañe, que es el de la identificación de los olores como 

marcas, se puede tomar en consideración que debido a un mercado cada vez más saturado 

por la competencia en cuanto a medios publicitarios, los olores por su novedad e impacto 

en la percepción que tienen las personas sobre estos, se han vuelto blanco de explotación 

por parte de publicistas especialistas en muchas empresas para buscar llamar la atención 

del público en general de una forma más efectiva, eficiente y barata11. 

 

Desde el punto de vista de la mercadología y/o publicidad, existen muchas 

clasificaciones, pero aquella que es la más aceptada consta básicamente tres tipos de 

olores que deben considerarse al momento de buscar regular los aromas como marcas. 

Estos tipos de olores son los identificativos, los asociativos y aquellos denominados como 

reproductivos12. 

 

En primer lugar se encuentran los aromas identificativos, estos olores son los que 

se preparan con base al conocimiento que se tiene del servicio que presta una empresa a 

los productos que llega a vender, buscan generar una identidad y transmitir los valores, 

intereses y sensaciones de la compañía a sus consumidores finales. La finalidad primordial 

de este tipo de aromas, es que el consumidor final los logre vincular con una compañía 

determinada13. 

 

 
9  Gibbons, Boyd, “The intimate sense of smell”, en National Geographic, Número 3, septiembre 1986, 
https://www.worldcat.org/title/intimate-sense-of-smell/oclc/223064782 (Consultado el 26 de agosto de 2019). 
10 Avilés Ordóñez, Jessica y Calle Vásquez, Daniela, Evaluación y aplicación cualitativa de la influencia de los 
estímulos olfativos en el consumidor, (Tesis de Licenciatura), Universidad de Cuenca, 2014, disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/577b/180dddbe4cb4b42228a929e6748f07a700c9.pdf (Consultado el 27 de 
agosto de 2019).  
11 Iannini, Maxi, “Marketing olfativo, un valor diferencial”, en MK Marketing+Ventas, Número 253, enero 2010, 
http://pdfs.wke.es/7/2/0/3/pd0000047203.pdf (Consultado el 28 de agosto de 2019). 
12 Idem. 
13 Sensorikmkt, “Marketing Olfativo”, en Sensori K, 2019, http://www.sensorikmkt.com/marketing-olfativo.html 
(Consultado el 28 de agosto de 2019). 
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Los aromas asociativos son aquellos olores artificiales que crean las empresas y 

que básicamente se usan en puntos estratégicos para bloquear los aromas naturales del 

sitio, y aumentar ventas o mejorar la experiencia que las compañías pueden proporcionar 

a sus clientes 14 . Algunos de estos ejemplos son el McDonald’s que por lo general 

recalientan el café, aroma que llega a inducir el hambre, o Disney, empresa que usa el 

aroma de palomitas en sus parques para potencializar sus ventas15. 

 

Finalmente, se encuentran aquellos aromas conocidos como reproductivos. Este 

último tipo de aroma es de los más polémicos en cuanto a derecho de marcas se refiere, 

puesto que estos olores no distinguen16, sino que únicamente reproducen de forma exacta 

el olor del producto que se ofrece, o en su caso, buscan potencializarlo para aumentar su 

consumo17. Este tipo de aromas es ampliamente utilizados cuando se hacen lanzamientos 

de determinados productos, o cuando a dichos productos se les pone en promoción. 

 

De estos tres tipos de aromas los dos primeros resultan de gran relevancia para la 

presente investigación, puesto que como se irá desahogando en el transcurso de la misma, 

en teoría cumplen con los requisitos mediante los cuales se les debiera reconocer como 

marcas, más al no estar debidamente reguladas las marcas olfativas, se genera la 

problemática jurídica planteada. 

 

 

2.- El olfato. 

 
La Real Academia Española (RAE) define al olfato como el “sentido corporal con el 

que se perciben aromas y sustancias dispersas, como el humo”18. De facto, de todos los 

sentidos que tiene el humano, el olfato es el más primitivo, y curiosamente el más difícil de 

entender19.  El hecho de que el olfato sea el sentido más primitivo con el que cuenta el 

 
14 Sanz Henar, Inés, El marketing sensorial en las tiendas de moda, (Tesis de Licenciatura), Universidad de 
Valladolid, 2016, disponible en: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/16920/TFG-
O%20722.pdf;jsessionid=DCF9471D1B5F8D05E21287D14B6A4040?sequence=1 (Consultado el 29 de agosto 
de 2019). 
15 ídem. 
16 Principio del derecho marcario del cual se hablara en el desarrollo de la presente tesis. 
17 Iannini, Maxi, Op.cit. pág 62. 
18 Real Academia Española, “Definición de olfato”, (Documento web), Diccionario de la lengua española, 2019, 
en: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=olfato (Consultado el 29 de agosto de 2019). 
19 Bernadita Carillo, Vicente, et. al., “Diagnóstico en la patología del olfato: Revisión de la literatura”, en Revista 
de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Número 77, enero 2017, 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/orl/v77n3/0718-4816-orl-77-03-0351.pdf (Consultado el 28 de agosto de 2019). 
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humano, le proporciona la característica de que es el único sentido conectado de forma 

directa con el sistema límbico, circunstancia que refuerza la relación entre la memoria, 

recuerdos y emociones20.   

 

Atendiendo a lo señalado por Amira del Rayo Flores Urbina, el olfato es un sentido 

muy complejo, y el humano al ser un animal microsmático, el olfato solo representa una 

pequeña/mediana parte de su actividad sensorial, sin embargo, este sentido es de gran 

importancia, ya que el percibir olores puede invocar con gran intensidad algunos recuerdos, 

así como circunstancias particulares de los mismos, como estados de ánimo o emociones 

que se tenían en ese momento específico21.  

 

 Como se desprende del párrafo que precede, el olfato cuenta con dos funciones, la 

primera es detectar aromas, y la segunda es identificarlos. Por lo general, gran parte de los 

aromas se perciben de forma inconsciente, pero aquellos que son inusuales, obtienen 

mayor atención por quién los detecta, no obstante a lo anterior, hay estudios como uno de 

1935, en donde se reportó que el 90% de las mujeres y el 79% de los hombres han 

experimentado recuerdos a partir de los olores22.  

 

 Ahora bien, el olfato es un sentido que funciona detectando químicos, de ahí que al 

gusto y al olfato se les denominen como sentidos químicos.  En términos técnicos, el olfato 

funciona a través de las neuronas receptoras, mismas que atrapan los químicos que se 

encuentran en el ambiente y que pasan a las fosas nasales, estas neuronas procesan la 

información y la remiten al bulbo olfativo, el cual tiene receptores que se encargan de remitir 

la información al sistema límbico (estructura que estimula emociones y memorias), durante 

la vida del humano, el proceso de olfatación se repite indefinidamente, llegando toda la 

información al sistema límbico, lo cual le da al hombre el acceso a memorias que se asocian 

con olores que habían sido percibidos en personas, lugares, productos y/o servicios23. 

 

 
20 Quitian Guzmán, Francy Johana, Esencias de Memoria, (Tesis de Maestría), Universidad de Tolima, 2016, 
disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/132419709.pdf (Consultado el 30 de agosto de 2019). 
21 Flores Urbina, Amira, “El sentido del olfato: un enfoque biopsicosocial”, en Elementos, Número 19, 1993, 
https://elementos.buap.mx/num19/pdf/28.pdf (Consultado el 1 de septiembre de 2019).  
22 Bonadeo, Martín José, Odotipo: Historia natural del olfato y su función en la identidad de marca, (Tesis de 
Licenciatura), Universidad de Austral, 2005, disponible en: 
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/311/ODOTIPO.pdf?sequence=1 (Consultado el 1 de 
septiembre de 2019). 
23  Rodríguez-Gil, Gloria, “El Poderoso Sentido del Olfato”, en reSources, Número 2, Primavera 2004, 
http://files.cadbs.org/200000036-9548f96433/Spring04SP.pdf (Consultado el 1 de septiembre de 2019).  
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 En cuanto al uso del sentido del olfato, están relacionados diferentes procesos y/o 

etapas, entre éstas se encuentran la percepción, la sensación, la asociación, el recuerdo y 

la emoción24. La percepción es precisamente la función del sentido del olfato, la captación 

de químicos; la sensación consiste en procesamiento e interpretación subjetiva de los 

químicos por cada persona; la asociación es la que permite referir significados y/o 

emociones a la percepción de los olores; el recuerdo implica la acción de relacionar los 

olores, emociones, significados con alguna memoria; y la emoción es el equivalente a la 

acción de la persona con base a la captación del olor25. 

 

 En esencia, gracias a la capacidad que tienen los humanos para vincular olores con 

recuerdos y emociones, es que en los últimos años se ha venido desarrollando lo que se 

conoce como marketing aromático o aromarketing, rama del marketing que incluso se 

define como aquella ciencia que tiene como finalidad utilizar olores específicos en los 

entornos de negocios y comerciales con el objetivo de generar emociones e influir sobre el 

comportamiento de los consumidores o el ánimo de los empleados26. 

 

Si bien hasta hace pocos años se empezó a hablar del marketing aromático, es una 

ciencia que se encuentra sustentada por diversos estudios sobre el poder del olfato y que 

sostienen que el humano promedio tras el paso de un determinado número de años 

solamente recuerda el 5% de lo que ve, el 2% de lo que escucha, el 1% de lo que toca, 

pero el 35% de lo que huele27. 

 

 De lo anterior no solamente se desprende la gran diferencia que presenta el sentido 

de la vista en comparación al olfato, sino también la complejidad del funcionamiento del 

olfato, las implicaciones de los olores en cuanto a la memoria de las personas y el potencial 

en cuanto al uso comercial que se le puede dar a los olores. Con esto queda fuera de toda 

 
24 Gómez Ramírez, Claudia, “La identidad olfativa: una estrategia invisible y silenciosa”, en Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte, Número 37, septiembre-diciembre 2012, 
https://www.redalyc.org/pdf/1942/194224568009.pdf (Consultado el 1 de septiembre de 2019). 
25 Idem. 
26 Beerli Palacio, Suny, “El marketing olfativo y sus efectos: Un estudio desde la perspectiva del comportamiento 
del consumidor”, en Publicaciones de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Número 32, junio 2015, 
http://www.algorplus.com/wp-content/uploads/2016/05/Marketing-olfativo-y-sus-efectos.pdf (Consultado el 1 de 
septiembre de 2019).  
27 Basto Gómez, Elizabeth, Olor y Derecho, (Tesis de Doctorado), Universidad do Vale do Itajaí, 2015, disponible 
en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/83755/1/tesis_elizabeth_stella_basto_gomez.pdf (Consultado el 1 
de septiembre de 2019). 
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duda que un marco jurídico que estaba adaptado únicamente para signos perceptibles a la 

vista, no puede regular aquellos que son percibidos por el olfato, situación que como se 

abordará, genera la problemática jurídica, y razón que justifica se tengan que hacer 

modificaciones al marco jurídico mexicano. 

 

 

B.- El contexto de las marcas olfativas. 
 

Habiendo conocido la definición y los alcances de los olores y el olfato, compuestos 

materiales que intervienen en la composición de una marca olfativa, es que se vuelve 

importante obtener una noción general de las marcas olfativas (1); el mercado e importancia 

que éstas tienen (2). 

 

 

1.- Las marcas olfativas. 
 

Para conocer a grandes rasgos la connotación doctrinal que se le da a las marcas 

olfativas, es importante remitirnos a sus orígenes, o al menos al origen de aquellas 

inquietudes humanas que han sido reconocidas como impulsoras en el reconocimiento de 

los olores como marcas (1.1), esto para después llegar a una definición doctrinal genérica 

de lo que se entiende por una marca olfativa (1.2). 

 

 

1.1- Orígenes y evolución del reconocimiento de los olores como marcas. 

 

 Más que hablar de marcas olfativas en el tiempo, se debe tener presente que el 

humano ha presentado un interés científico en los olores desde el siglo XVIII, incluso antes. 

Sin embargo, fue en el año de 1752 que, con escasas, pero aun así bases científicas, es 

que Carlos Linneo, naturalista y científico propuso una de las primeras clasificaciones de 

los olores, clasificación conformada por 7 grupos, ya en 1895, gracias a Hendrick 

Zwaardermaker expandió esa clasificación a 9 grupos, y así sucesivamente, hasta el día de 



 
 

8 

 

hoy, en donde científicamente se ha reconocido una clasificación que supera las 42 

clasificaciones28. 

 

 Respecto a lo que jurídicamente hablando se refiere y en tiempos más 

contemporáneos, en la historia se pueden distinguir dos precedentes que versan sobre la 

posibilidad de registrar un olor como marca olfativa, es decir, entre optar un régimen de 

marcas tradicionales o no tradicionales. 

 

 El primer precedente que es referente en cuanto a las marcas no tradicionales, 

especialmente las marcas olfativas es el caso norteamericano In re Clarke29, proceso 

judicial que tuvo lugar en USA, en el año 1990, en donde la Trademark Trial and Appeal 

Board (TTAB), resolvió sobre una negación de registro de marca olfativa. En este caso, se 

negaba la solicitud de registro por parte de Celia Clarke, quién fabricaba bordados 

perfumados. En la solicitud de la marca, el perfume se describió como “una fragancia de 

alto impacto, fresca, floral, con reminiscencias de flor de plumería”, en primer lugar, la 

United States Patent and Trademark Office (USPTO) negó el registro argumentando falta 

de distintividad, y para evitar la monopolización de aromas. No obstante lo anterior, la TTAB 

terminó concediendo el título de registro por considerar que la solicitante pudo comprobar 

que la fragancia funcionaba como marca respecto a los hilos de bordado30. 

 

 Aunado a lo anterior, este precedente fue de vital importancia en la década de los 

noventa, toda vez que a partir de la resolución de la TTAB los distintos países comenzaron 

a pronunciarse a favor del registro de los olores como marcas, por lo que la inversión de las 

industrias en el marketing olfativo fue más pronunciada. 

 

Tan es así lo anterior, que dentro de la Unión Europea, la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en 1996, concedió a la empresa Vennootschap el 

registro de una marca por el aroma de césped fresco recién cortado para pelotas de tenis 

que este fabricaba. En este precedente la EUIPO concedió el título argumentando que la 

 
28 Virmani, Luv, “Protecting non-conventional trademarks: unwiding the scope of color, smell and sound marks”, 
en The World Journal on Juristic Polity, Número 12, agosto 2017, http://jurip.org/wp-
content/uploads/2017/08/Luv-Virmani.pdf (Consultado el 1 de septiembre de 2019). 
29 Caso del cual se hará referencia y se hondará más en el siguiente capítulo. 
30 Ramos Herranz, Isabel, “La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario 
cambio respecto de las marcas olfativas”, en Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas, Número 33, enero-junio 
2014, https://www.redalyc.org/pdf/2932/293231720007.pdf (Consultado el 2 de septiembre de 2019). 
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descripción escrita del aroma era una descripción detallada y adecuada. No obstante lo 

anterior, el título caducó en el año 2006, y aunque hubiera seguido vigente, el título a partir 

de que se dictó la resolución del caso Sieckmann quedó sin efecto alguno31. 

 

 Es precisamente el caso de Sieckmann del año 2002 el segundo precedente que ha 

tenido una gran relevancia en cuanto a las marcas olfativas, esto toda vez que a contrario 

sensu del caso de In re Clarke, la resolución emitida en Sieckmann, fortaleció   el 

posicionamiento de un régimen de marcas no tradicionales32.  

 

Lo anterior toda vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre 

la solicitud de una marca olfativa, se pronunció determinando que la Primera Directiva 

comunitaria de Marcas no impide que se registren marcas que no sean percibidas por la 

vista, debido a que aunque no las alude, tampoco las excluye, pero que en el caso de las 

marcas olfativas existen algunas dificultades adicionales, como lo sería la representación 

gráfica que a juicio del TJUE permita que se defina de forma clara la marca y el objeto de 

protección, siendo que en la citada resolución, el TJUE no considero como representación 

gráfica válida el que Sieckmann haya proporcionado una descripción del aroma, una 

fórmula química y tampoco que haya proporcionada una muestra del olor33. 

 

 Los dos precedentes anteriormente citados son los que dieron pauta a la 

discusión sobre la factibilidad de reconocer a los olores como marcas. Sin embargo y más 

relevante aún, es que independientemente de la polarización de la posibilidad de registro 

de un aroma como marca, la discusión se ha centrado en los requisitos que se deben exigir 

para poder registrarlos, ya que la mayoría de los países económicamente desarrollados o 

en vía de serlo no solamente admiten la posibilidad de registrar las marcas olfativas, sino 

que consideran que debido al mercado que se encuentra tan saturado de marcas, se ha 

vuelto una necesidad el aceptar otros signos para su registro, como es el caso de los 

olores34. 

 

 
31 Daranas Pons, Anaís, op.cit. pág 39. 
32 Ramos Herranz, Isabel, op.cit. pág 178. 
33 Idem. 
34  Alzate Vélez, Milena y Luján Rodas, Deiby, Psicología y Marketing Olfativo: Una exploración desde la 
psicología sobre el impacto que ejerce en el consumidor el uso de odotipos, (Tesis de Licenciatura), Universidad 
do Antioquia, 2017, disponible en: 
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1117/1/AlzateMilena_2017_PsicologiaMarketingOlfativo.pdf 
(Consultado el 1 de septiembre de 2019). 
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1.2- Concepto de una marca olfativa. 

 

 En esencia se puede decir que la finalidad principal de cualquier tipo de marca es 

distinguir productos y/o servicios de otros de su misma clase, con la finalidad de indicar la 

fuente de dicho producto o servicio. En adición a lo anterior, a las marcas se les atribuye 

otras dos funciones muy importantes, como la de reconocer la calidad de un producto y/o 

servicio y la de publicitar al producto y/o servicio35. En tenor de lo anterior, es que a un signo 

olfativo debe considerársele como una marca olfativa en la medida de que a través del 

mismo, el público consumidor pueda distinguir un producto de otros de su misma clase, y 

puedan diferir cual es su origen o asociarlo a sus cualidades.  

  

Tomando en consideración lo ya dicho, y antes de poder derivar a una definición 

propia de marca olfativa, es innegable que debe dejarse en claro que la pronunciación sobre 

un concepto doctrinal de marca olfativa sin contar con el sustento jurídico tiene por seguro 

imprecisiones, esto toda vez que cada uno de los países es libre de adoptar una definición 

propia limitando la registrabilidad de los olores a su conveniencia. 

 

Buscando un consenso universal con la finalidad de plantearse una idea general del 

concepto, se puede especular que una marca olfativa es aquel título de protección que se 

le otorga a un sujeto sobre un signo olfativo que distingue un producto, difiriendo el olor a 

la función a la que el producto está destinado o a su naturaleza, siendo lo anterior que 

imprescindible que el consumidor reconozca el olor como un portador de información, 

valores, o de un mensaje identificador, más no como una característica propia del producto 

al cual el olor está identificando36. 

 

 En consecuencia y bajo una idea general, se hace la precisión de que los olores solo 

pueden ser sujetos de protección bajo la figura de una marca si el consumidor es capaz de 

 
35 Bhattacharjee, Sudipta, y Rao, Ganesh, “The Broadening Horizons of Trademark Law-Registrability of Smell, 
Sports Merchandise and Building Designs as Trademarks”, en Journal of Intellectual Property Rights, vol 10, 
marzo 2005, https://pdfs.semanticscholar.org/9318/ec6e780cdcbdd3b33842ec5046fc457aeb0f.pdf (Consultado 
el 2 de septiembre de 2019). 
36 Hernández Alfaro, Mati, “Los nuevos productos y las marcas olfativas”, en Publicaciones de la Universidad 
de Alcalá, número 8, 2008, 
https://pdfs.semanticscholar.org/9318/ec6e780cdcbdd3b33842ec5046fc457aeb0f.pdf (Consultado el 3 de 
septiembre de 2019). 



 
 

11 

 

diferenciar al producto a través de ese olor con el resto de los productos similares que se 

encuentran en el mercado37. 

 

 

2.- El mercado de las marcas olfativas. 
 

Dentro del mercado de las marcas olfativas es imprescindible hacer hincapié en dos 

apartados de gran relevancia que justifican en términos económicos la protección de los 

olores como marcas, el primero de ellos es el marketing olfativo, que abarca la evergadura 

y el uso que las empresas le dan a los aromas en la captación de clientela (2.1); así como 

la importancia de proteger adecuadamente las marcas olfativas, que es un recuento de la 

relevancia que tiene el sistema olfativo, y el alcance que tienen los aromas (2.2). 

 

 

2.1- El marketing olfativo. 

 
Se sabe que, desde hace más de 20 años, muchas empresas empezaron a 

incursionar con este tipo de marketing, por ejemplo, Hard Rock Café en sus restaurants y 

tiendas, Disney en sus parques turísticos, entre otras. Este tipo de empresas empezó a 

procurar este tipo de marketing debido al alcance y poder del sistema olfativo, siendo que 

hay estudios que demuestran que hay una probabilidad del 35% que un humano pueda 

recordar más lo que huele a lo que ve, aspecto que ha tenido un gran impacto en la 

percepción de las empresas respecto a la forma en que diseñan sus estrategias para la 

captación de consumidores38. 

 
 Es precisamente el marketing olfativo el que se encarga de analizar y diseñar 

aromas con base al entorno de una empresa determinada, con la finalidad de promover la 

captación de clientes. El marketing olfativo ha dado lugar al estudio de los olores en relación 

con los clientes de las empresas, vinculándolos con productos, en ambientes específicos, 

y en técnicas promocionales39.   

 
37 Idem. 
38 Guaya Aquil, Sede, Deiby, Análisis del marketing olfativo como estrategia de promoción utilizada para influir 
en la decisión de compra en la tienda de ropa epk en el centro comercial mall del sol, (Tesis de Licenciatura), 
Universidad do Politécnica Salesiana, 2015, disponible en: 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9039/1/UPS-GT000795.pdf (Consultado el 4 de septiembre de 
2019). 
39 Rodríguez Díaz, María, Odotipo: El aroma que identifica a la marca, (Tesis de Licenciatura), Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 2018, disponible en: 
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 Un ejemplo de lo anterior y de la ocurrencia de los olores en las personas es el caso 

de Dunkin Donuts en el continente asiático. Debido a la alta competencia en el marketing 

visual, Dunkin Donuts en Seúl optó por una estrategia publicitaria con los aromas, 

desarrollando una fragancia que impregnaba los vasos, sus establecimientos y el mobiliario, 

de forma paralela, en algunos camiones y anuncios peatonales digitales instalaron 

artefactos que emitían la fragancia que Dunkin Donuts desarrolló, este olor era emitido en 

el momento en que las radios de los camiones reproducían los jingles de Dunkin Donuts y 

en el caso de los anuncios peatonales, cuando el mismo mostraba la marca visual Dunkin 

Donuts, lo sorprendente de esta estrategia es que los resultados financieros y estudios de 

mercado demostraron que esta medida impulsó en un 29% las ventas totales de Dunkin 

Donuts, y un 16% de crecimiento en cuanto a la clientela40. 

 

 De este tipo de campañas que involucran los aromas es de los planteamientos en 

donde desprende la importancia que juegan los olores en el mercado, y el potencial que los 

mismos pueden desarrollar si se les da el incentivo a las empresas de una protección de 

los mismos para que puedan seguir desarrollando estrategias que les generen beneficios 

económicos y de posicionamiento en el mercado. 

 
 
2.2- La importancia de proteger adecuadamente las marcas olfativas. 

 
Como se abordó en el capítulo que precede, los olores en las marcas tienen su 

relevancia gracias a la implicación que tienen en la memoria de los consumidores, y debido 

a que en el mundo, los bienes y servicios tienden a ir eliminando distinciones en sus 

cualidades, por lo que el poder captar la atención de los consumidores se vuelve cada vez 

más importante. 

 

 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625508/Rodr%C3%ADguezD_M.pdf?sequen
ce=4&isAllowed=y (Consultado el 4 de septiembre de 2019). 
40 Rivera Vicente, Jannis Verónica, El aroma como recurso clave en la construcción de marca y generador de 
experiencia en el punto de venta, (Tesis de Licenciatura), Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016, 
disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6774/RIVERA_VICENTE_JANNIS_AROMA
_RECURSO.pdf?sequence=1 (Consultado el 4 de septiembre de 2019). 
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Aunado a lo anterior, en términos de publicidad y/o comunicación, es importante 

tener en consideración que todos los signos que son percibidos por los sentidos, incluyendo 

los olores, se traducen en información, esta información puede ser:  

 

i) informativa, como cuando el olor a humo delata que existe un incendio; o  

 

ii) persuasiva, cuando el signo llama la atención de una persona, ya sea porque el 

mismo fue de su agrado, desagrado, o porque el mismo le despertó alguna emoción de su 

pasado41.  

 

De este raciocinio se desprende que dicha información, independientemente el 

signo debería protegérsele. Es precisamente la información persuasiva de todo signo la que 

busca ser protegida por parte del derecho de la propiedad industrial, pero también debe 

considerarse que dependiendo la forma, o el canal en que esa información es transmitida, 

se le debe de brindar alguna regulación especial para que sea protegida, ya que la forma 

de transmisión, como es el olfato, está sujeto a diferentes condiciones a la cual está sujeta 

la información que es transmitida por la vista, razón del por qué una regulación especial es 

requerida.  

 

En relación a lo ya mencionado, existen estudios científicos y empíricos que han 

demostrado el poder del olfato, comprobando que el humano puede reconocer y discriminar 

al menos 1 trillón de estímulos olfativos (olores), demostrado que el sistema olfativo humano 

que está dotado de cientos de receptores supera a los demás sentidos en el número de 

estímulos que pueden percibir, y al número de los mismos que es capaz de diferenciar42. 

 

Debido a la importancia del olfato como sentido, a su poder de percepción, a sus 

cualidades únicas con respecto al resto de los sentidos, y que el mismo no solamente ayuda 

a que el consumidor perciba o asocie un aroma a una empresa, sino que también permite 

con mayor facilidad que otros sentidos al recrear emociones o revivir recuerdos que el 

mismo consumidor puede asociar a la experiencia que vivió con una determinada marca, 

 
41  Navalles, Pere, “Los olores como marca comercial”, en Revista Renol, Número 11, 2011, 
http://navalles.cat/pere/archivos/3980navallesrinologia2_11.pdf (Consultado el 6 de septiembre de 2019). 
42 Bushdid, C, et. al., “Human can dicriminate more than 1 trillion olfactory stimuli”, en Sciencemag, Vol. 343, 
2014, http://vosshall.rockefeller.edu/assets/file/BushdidScience2014.pdf (Consultado el 6 de septiembre de 
2019). 
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es que se vuelve importante la protección a los olfatos como marca, y más aún, una 

protección especializada43. 

 

 
C.- Los antecedentes de las marcas olfativas en México, la incertidumbre, y el estado 
de indefensión jurídica. 
 

Debido a que la posibilidad de registrar marcas olfativas en México proviene de un 

cambio de régimen en cuanto al marco jurídico de la propiedad industrial, específicamente 

por lo que jurídicamente se entiende por el concepto de “marca”, es importante remitirse a 

los antecedentes previos a la reforma del 18 de mayo de 2018 de la LPI (1); así mismo, en 

este mismo capítulo se abordará lo que se entiende por la incertidumbre y el estado de 

indefensión jurídica (2). 

 

 

1.- Antecedentes. 

 
Previa a la reforma del 18 de mayo de 2018 de la LPI, prevalecía la LPI del 13 de 

marzo del mismo año, misma que contemplaba un régimen de marcas convencionales, es 

decir, signos que sin importar si se representan de forma nominativa, innominada, 

tridimensional o una mezcla de las opciones anteriores solo se consideraban como marcas 

aquellas que podían ser percibidas por la vista44. 

 

Ahora bien, a partir del 13 de marzo del 2018 existen dos sucesos jurídicos que son 

importantes considerar y que dan pauta a la problemática descrita. El primero de ellos es la 

reforma del 18 de mayo de 2018 de la LPI45, y el segundo es respecto a la ratificación del 

T-MEC por parte del Senado de la República, misma que tuvo lugar el día 19 de junio del 

201946. 

 

 
43 Idem. 
44 Audelo Argote, María Fernanda, Op. Cit., pág 14. 
45 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 
Industrial, Diario Oficial de la Federación, Op. Cit., artículo 88.  
46 Presidencia de la República, “Ratificación de T-MEC es señal de unidad nacional; transmite confianza a 
inversionistas, afirma presidente López Obrador”, en Comunicados de la Presidencia de la República,  junio de 
2019, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/ratificacion-de-t-mec-es-senal-de-unidad-nacional-transmite-
confianza-a-inversionistas-afirma-presidente-lopez-obrador-205643 (Consultado el 12 de septiembre de 2019). 
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La reforma del 18 de mayo de 2018 de la LPI da pie a la transición al régimen jurídico 

de las marcas no convencionales, entre ellas las olfativas. En el entorno internacional, el 

día 30 de noviembre de 2018 EUA, Canadá y México suscribieron el T-MEC, siendo que 

México el día 19 de junio de 2019 se volvió el único de estos tres países en ratificarlo47. El 

T-MEC viene a ratificar el régimen de marcas no tradicionales.  

 

De estos dos acontecimientos jurídicos, es que el registro de los olores en México 

se hace viable, contemplando tres elementos como requisitos para que puedan ser 

tutelados por el derecho mexicano bajo la figura de una marca. Estos tres elementos son: 

i) que el signo pueda ser percibido por cualquier sentido; ii) pueda ser representado 

objetivamente; y iii) distinga productos y/o servicios de otros de su misma especie o clase 

en el mercado. 

 

No obstante lo anterior, ni la LPI, su reglamento y/o el T-MEC cuentan con una 

definición precisa de lo que se entiende por representación objetiva ni distintividad; ¿esto 

implica que se deban de definir estos requisitos en el marco jurídico mexicano pare que los 

olores puedan ser registrados como marcas?, si bien la respuesta de esta interrogante no 

es parte de la hipótesis planteada, si es determinante para justificar la elaboración de esta 

investigación, toda vez la problemática tiene como origen una omisión por parte del 

legislador al momento de aprobar la reforma de la LPI, situación que conlleva al estado de 

incertidumbre e inseguridad jurídica. 

 

Puesto que la última reforma de la LPI y la ratificación del T-MEC conllevó a la 

posibilidad para que en México se pueda registrar todo signo que sea perceptible por 

cualquier sentido distinto a la vista (por lo tanto los olores), es importante conocer las 

cualidades de los mismos y los obstáculos que pudieran existir para registrarlos como 

marcas, con la finalidad de contestar la pregunta de si se requiere definir dentro del marco 

jurídico mexicano lo que se entiende por representación objetiva y distintividad, y más 

importante aún, determinar si efectivamente se genera la problemática jurídica que se 

plantea en la presente investigación. 

 

 
47 Senado de la República, “Aprueba Senado T-MEC; es un mensaje para la estabilidad económica de México”, 
en Coordinación de Comunicación Social,  junio de 2019, 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45248-aprueba-senado-t-mec-es-un-
mensaje-para-la-estabilidad-economica-de-mexico.html (Consultado el 12 de septiembre de 2019). 
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2- La incertidumbre y el estado de indefensión jurídica. 

 
 Debido a que es importante conocer el significado y alcance de la problemática 

jurídica para relacionarla con los títulos de marcas olfativas otorgados en México, es que 

este apartado ha quedado dividido en dos secciones, en la primera de estas secciones se 

hará referencia a la incertidumbre jurídica (2.1), y en el segundo al estado de indefensión 

jurídica (2.2). 

 

 
2.1- La incertidumbre jurídica. 

 
Desde el derecho griego, incluso antes del mismo, se desprende que la seguridad 

ha sido una de las finalidades que ha tenido el derecho, más allá aún, la seguridad se ha 

entendido como la certeza, la estabilidad, y la certidumbre en la normatividad de cualquier 

ordenamiento jurídico. La connotación de “certidumbre” proviene del latín certitudo, es decir, 

certeza, que a su vez tiene el significado de tener la seguridad de algo, o el conocimiento 

claro de algo48. 

 

La inseguridad o incertidumbre jurídica a contrario sensu de la certidumbre, denota 

la incapacidad de las regulaciones y/o instituciones jurídicas para hacer frente a supuestos 

jurídicas y contingencias que derivan de forma recurrente en el ámbito de los alcances de 

cada una de dichas regulaciones y/o instituciones49. 

 

 De la definición que precede, son varias las causas que puedan dar lugar a la 

incertidumbre jurídica. La presente investigación se limita únicamente a aquella que emana 

de las normas jurídicas, en donde en ella, los defectos se advierten desde la descripción 

del objeto, requisitos en tramitologías, falta de claridad o exhaustividad en los supuestos 

que tutela la norma, así como en sus consecuencias ante incumplimientos50. 

 

 
 
49 Vives Ruiz, Fernando, Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico, España, Editorial Comillas, 2013, págs. 
75 a 89. 
50 Herrero Perezagua, Juan, “La incertidumbre del proceso civil”, en Revista General de Derecho Procesal, 
Número 42, 2017, https://zaguan.unizar.es/record/70181/files/texto_completo.pdf (Consultado el 7 de 
septiembre de 2019). 
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Son muchos los autores que se han pronunciado sobre la incertidumbre derivada de 

las normas jurídicas, por ejemplo, Antonio-Enrique Pérez sostiene que la incertidumbre 

respecto a la norma jurídica tiene su origen cuando hay una pérdida de claridad o sencillez 

en la disposición jurídica, y también cuando existe una profusión de normas jurídicas que 

termina en una hipertrofia legislativa51. En el mismo sentido es que Milagros Campos 

Ramos predica que además de la claridad total, unas de las características esenciales de 

las normas jurídicas son la posibilidad de que se pueda exigir un cumplimiento, y que se 

brinde una seguridad sobre el acto a ejecutarse52. 

 

Ahora bien, en el caso particular de México, su máximo tribunal se ha pronunciado 

sobre la garantía de la seguridad jurídica en el sentido de que si bien es cierto la ley no 

debe señalar de manera especial y precisa cada procedimiento, porque algunos pueden 

resultar sencillos, sí debe contener los elementos mínimos para que el gobernado pueda 

hacer valer sus derechos, y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 

arbitrariedades, en caso de que dichos elementos mínimos no se incluyan, es que se puede 

estar hablando de un estado de incertidumbre jurídica53. 

 

Tomando en consideración las características de los olfatos, las cualidades del 

sistema olfativo, la definición y los alcances que los tribunales mexicanos le han dan a la 

garantía de la seguridad jurídica; ¿se puede afirmar que la omisión del legislador mexicano 

en la última reforma de la LPI sobre regular en forma clara y precisa lo referente a la 

representación y distintividad de las marcas olfativas conlleva a un estado de incertidumbre 

jurídica?, se puede decir que no hay duda al respecto, pues el legislador al no tener 

consideración que los olores son muy diferentes a los signos visuales, y que la percepción 

de los mismos deriva de un sentido diferente a la vista, no solamente genera un error 

material técnico en la norma, sino que tampoco se contemplan los elementos mínimos para 

que el solicitante de una marca olfativa pueda tratar de inscribir un signo olfativo como tal. 

Por otra parte, la autoridad tampoco tiene los elementos mínimos para pronunciarse sobre 

el otorgamiento de marcas olfativas, es decir, el conocimiento de lo que se entiende por 

 
51 Pérez Luño, Antonio-Enrique, “La seguridad jurídica: Una garantía del derecho y la justicia”, en Boletín de la 
Facultad de Derecho, Número 15, 2000, http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2000-15-
48A09575/PDF (Consultado el 8 de septiembre de 2019). 
52 Campos Ramos, Milagros, “Más normas, menos seguridad. El problema de la seguridad jurídica en todo 
proceso de reforma”, en Vox Juris, Vol. 35, Número 1, 2018, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6480483 (Consultado el 9 de septiembre de 2019). 
53 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2006, novena época, Segunda Sala, Tomo XXIV, octubre, 
página 351 (Registro IUS: 174094), [J]. 
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representatividad y distintividad en cuanto a los olores, por lo que no solamente no cuenta 

con las bases para expedir un título de marca olfativa, sino que peor aún, si lo hace, puede 

incurrir en arbitrariedades y/o perjuicios contra terceros. 

 

 
2.2- El estado de indefensión jurídica. 

 
 El derecho a la defensa puede definirse como aquella facultad que se le otorga a las 

personas, independientemente el concepto para que intervengan en las actuaciones 

judiciales, y que dentro de las mismas puedan ejercer cualquier acción y/o excepción que 

le corresponda según la calidad en la cual intervienen, e independientemente la materia 

jurídica de que se trate54. 

 
 En consecuencia a lo anterior, la indefensión jurídica no hace referencia a la 

inactividad de accionar, sino a aquellas imposibilidades derivadas por la indebida aplicación 

de la ley, errónea actuación de la autoridad, o por que la norma jurídica no es clara, y 

aunque detallara los mecanismos para la administración de justicia no contempla de forma 

precisa los parámetros sobre los cuales un juez debe decidir55. 

 

 Otros autores, como es el caso de José A. Talavera Hernández, sostienen que una 

prohibición de la indefensión implica primordialmente el respeto a la contradicción entre las 

partes, en el sentido de que las mismas estando en posición de igualdad, tengan las mismas 

oportunidades de alegar, argumentar y probar cuanto estimaren conveniente, con la 

finalidad de que se les de reconocimiento judicial56. En este caso, el rompimiento del 

equilibrio en cuanto a la contradicción de las partes, ya sea que provenga desde la 

actuación de una autoridad o la norma jurídica, conlleva a un estado de indefensión. 

 

 En el mismo sentido existen precedentes de otros países en donde los tribunales se 

han manifestado sobre el estado de indefensión. En el caso de España, los tribunales se 

han pronunciado sosteniendo que sí bien el derecho de defensa y no estado de indefensión 

 
54 Canabellas, Guillermo, “Definición del Derecho a la Defensa”, (Documento web), Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual: R-S, 1998, en: https://www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook.do?id=33342 (Consultado el 16 
de septiembre de 2019). 
55 Cruz Pérez, Claudia, y Doyle Leiva, Arianna, “El estado de indefensión, una aproximación a su concepto”, en 
Revista CubaLex, Número 32, enero 2012, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4418731 
(Consultado el 19 de septiembre de 2019).  
56 Talavera Hernández, José, “La notificación por edictos”, en Revista Bolivia de Derecho, Número 18, julio 
2014, http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n18/n18a28.pdf (Consultado el 19 de septiembre de 2019).   
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tiene una connotación preponderante en el derecho procesal, el derecho a la no indefensión 

se traduce en un derecho de defensa de bilateralidad. Este derecho de bilateralidad se 

fragmenta cuando aquellos titulares de derechos y/o intereses legítimos se ven 

imposibilitados de ejercer los medios legales para su defensa debido a lo estipulado por la 

norma jurídica, lo que conlleva a que se de la desigualdad entre las partes, y/o cuando la 

misma norma no contempla los suficientes elementos sobre determinado supuesto para 

que el juzgador emita su juicio57.  

 
Ahora bien, en el caso de México, desde el año 1953, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia se pronunció sobre este concepto, estableciendo que la indefensión es un 

supuesto que se caracteriza por: i) la ausencia de una audiencia; y/o ii) cuando a un 

individuo se le niega el derecho a que pueda aportar una prueba o medios de defensa que 

para tales efectos establezca la ley58. 

 
En relación a lo anterior, el hecho de que a una persona se le permita el registro de 

una marca olfativa, pero siendo que la ley no establece de forma clara y precisa lo que se 

entiende por representación objetiva y/o distintividad, es que se genera un estado de 

indefensión jurídica, toda vez que si bien existe la procedente acción legal, no existen las 

bases para argumentar ante del IMPI o la autordiad judicial que el signo olfativo que se 

busca registrar esta representado de forma objetiva, o incluso, existe la imposibilidad de 

argumentar que el signo olfativo que se pretende registrar es distinto a una marca olfativa 

ya registrada. De lo anterior se desprende que sí hay medios de defensa, pero la norma al 

ser omisa, hace que dichos medios de defensa sean desiguales ante las distintas partes, 

ya sea que los involucrados sean dos terceros, o un tercero y la autoridad, lo cual detona 

el estado de indefensión jurídica. 

 

De lo hasta ahorita planteado y en cuanto a las marcas olfativas, se pueden dar un 

sin número de supuestos en donde el estado de indefensión está presente. Como por 

ejemplo, que un titular de una marca olfativa pueda defender su título ante cualquier tercero, 

o pueda oponerse al de uno; que un solicitante de un título de marca olfativa pueda sostener 

ante el IMPI que su signo olfativo está debidamente representado para ser registrado como 

 
57  Fernández Segado, Francisco, “El derecho a la jurisdicción y las garantías del proceso debido en el 
ordenamiento constitucional español”, en Ius et Praxis, Vol. 5, Número 1, 1999, 
https://www.redalyc.org/pdf/197/19750104.pdf (Consultado el 19 de septiembre de 2019).    
58 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1953, quinta época, Primera Sala, Tomo CXX, junio, página 
2152 (Registro IUS: 296051), [J]. 
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una marca, es distintivo en el mercado; y/o dista de ser muy diferente/distinto a un título de 

marca olfativa que se encuentre ya registrado. 
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II.- ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO RESPECTO A LOS ELEMENTOS A 
CONSIDERARSE PARA REGISTRAR Y MANTENER LOS TÍTULOS DE MARCAS 
OLFATIVAS. 

 

La finalidad de este capítulo obedece a la necesidad de efectuar un análisis de 

derecho comparado entre países e instituciones con la finalidad conocer la definición que 

otros países y/u organizaciones les otorgan a los elementos que componen a las marcas, 

así como encontrar el tratamiento jurídico que se le da a cada elemento.  

 

Las marcas son herramientas derivadas del marketing, y por más que jurídicamente 

puedan tener una connotación diferente en cuanto a sus alcances, es decir, respecto al tipo 

de signo que puede considerarse como marca, los elementos que componen a las marcas 

no presentan mayor variación entre la mayoría de los países u organizaciones que las 

estudian59.  

 

Los elementos que se consideran conforman a una marca por excelencia son los de 

perceptibilidad, representación, y distintividad60. Sobre estos tres últimos elementos es que 

cada país puede disponer distintos alcances. Por ejemplo, en algunos países su marco 

 
59 Montesinos Monet, María Angeles, y Currás Pérez, Rafael, “Importancia relativa de la marca y efecto país de 
origen sobre la intención de compra de los consumidores”, en Decisiones basadas en el conocimiento y en el 
papel social de la empresa: XX Congreso anual de AEDEM, Vol. 2, 2007, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4418731 (Consultado el 19 de septiembre de 2019). 
60 Maraví Contreras, Alfredo, “Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú”, en 
Foro Jurídico, Número 13, 2014, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774 
(Consultado el 19 de septiembre de 2019). 
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jurídico solamente permite tutelar como marcas aquellos signos que son perceptibles 

únicamente por la vista, y que su representación debe ser gráfica61, otros más aceptan 

signos perceptibles por todos o más sentidos y la representación no necesariamente se 

requiere sea gráfica.  

 

Por lo general es la distintividad de la marca el elemento que menos tiene variación 

entre los marcos jurídicos de cualquier país, esto toda vez que es la razón de ser de 

cualquier marca, siendo éste el de individualizar productos y/o servicios, sin embargo la 

distintividad por lo general tiene un trato muy diferente en aquellos países que admiten 

signos perceptibles por otros sentidos distintos a la vista como marcas62.  

 

De los tres elementos básicos que conforman a las marcas, en este capítulo se 

abordarán dos de ellos, dejando afuera del análisis a la perceptibilidad, toda vez que para 

efectos prácticos ya se entiende que los olores son percibidos por el olfato. Aunado a lo 

anterior, en cada uno de estos subcapítulos se ha optado por analizar al respectivo 

elemento a la luz de dos países y un organismo internacional. Los dos países en donde se 

analizará cada uno de los elementos son Colombia y EUA. En cuanto al organismo 

internacional se hará referencia a la OMPI. 

 

El país de Colombia fue seleccionado para este análisis porque al igual que en 

México63, su ordenamiento jurídico se encuentra ampliamente influenciado por la tradición 

jurídica romano-germánica64, tradición que se caracteriza  por el ejercicio e implementación 

del positivismo jurídico mediante la expedición de leyes, y la generación de jurisprudencias 

para subsanar los vacíos legales65. 

 

 
61 México antes de la reforma de la LPI del 18 de mayo de 2018. 
62 Vaccaro Schmitz, Christian, “Distintividad y uso de las marcas comerciales”, en Revista Chilena de Derecho, 
Volúmen 39, Número 1, 2012, https://www.jstor.org/stable/41803551?seq=1#page_scan_tab_contents 
(Consultado el 19 de septiembre de 2019). 
63  Morineau, Marta, Bases históricas de la familia romano-canónica, segunda edición, México, Editorial 
Universidad Autónoma de México, 2006, págs. 55 a 64. 
64 Santos Ibarra, Jennifer Patricia, “Sistema jurídico colombiano, ordenamiento legal y orden jurídico prevalente”, 
en Revista Academia & Derecho, Volúmen 4, Número 6, junio 2013, 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/69 (Consultado el 25 de septiembre de 
2019). 
65 Martínez-Torron, Javier, “Consideraciones sobre la influencia del derecho canónico en la tradición jurídica de 
la common law”, en Ius Canonicum, Volúmen 32, Número 53, 1987, 
https://core.ac.uk/download/pdf/83567732.pdf (Consultado el 25 de septiembre de 2019). 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1855/6.pdf
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Colombia es un país que forma parte de la Comunidad Andina (término definido más 

adelante) 66. Esta comunidad tiene sus antecedentes en la subscripción del Acuerdo de 

Cartagena por cinco países, entre ellos Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú el día 26 

de mayo de 1969, lo que tuvo como resultado la formación del Grupo Andino67. En 1976 

con la salida de Chile del Grupo Andino, y con una reestructura de instituciones en 1996, el 

Grupo Andino adopta el nombre que hoy conocemos como la Comunidad Andina de las 

Naciones (la “Comunidad Andina”)68. 

 

La Comunidad Andina es una organización internacional que cuenta con diversas 

estructuras y organismos 69  cuya finalidad según el artículo primero del Acuerdo de 

Cartagena, es el de “promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; 

acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su proceso de integración 

regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano”70. 

 

En cuanto a las implicaciones jurídicas sobre la pertenencia de Colombia con lo que 

es la Comunidad Andina, se deriva que su régimen jurídico en cuanto a las marcas es 

común en cuanto a los demás países miembros. Lo anterior queda de manifiesto en el 

artículo 55 del Acuerdo de Cartagena, que a la letra dispone que: 

 

“La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a 

los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y 

regalías”. 

 

 
66 Díaz Cueva, Jimmy Gabriel, y Vega Quezada, Cristhian, “Desarrollo y conocimiento de la Comunidad Andina 
(CAN)”, en Revista Publicando, Volúmen 3, Número 8, 2016, 
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/223 (Consultado el 24 de septiembre de 2019). 
67 Bustos Sánchez, Claudia Teresa, “La Comunidad Andina: historia de sueños y desencuentros, una visión 
construida desde la prensa de Colombia”, en Diálogos de la comunicación, Número 79, 2010, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3718910 (Consultado el 29 de septiembre de 2019). 
68  Acuerdo de Cartagena, Ecu Red, Ecuador, 26 de mayo de 1969, en: 
https://www.ecured.cu/Acuerdo_de_Cartagena (Consultado el 30 de septiembre de 2019). 
69  Comunidad Andina, “¿Qué es la Comunidad Andina?”, en Somos Comunidad Andina, 2019, 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina (Consultado 
el 18 de agosto de 2019).  
70 Acuerdo de Cartagena, Op. Cit. Artículo 1. 
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En este orden de ideas, es que la Comisión de la Comunidad Andina 71  en 

septiembre del año 2000 emitió la decisión 486, misma que contempla el Régimen Común 

sobre Propiedad Industrial aplicable a los países miembros de esta organización72. En 

relación a lo anterior, el artículo 134 de la citada decisión dispone que:  

 

“A efecto de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto 

para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como 

marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)”73.  

 

Aunado a lo anterior, el mismo artículo134 dispone que: 

 

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

 

(…) 

 

“c) los sonidos y los olores”74. 

 

Como se puede desprender del marco jurídico de Colombia, las marcas pueden 

definirse como cualquier signo susceptible de representación gráfica apto para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Tomando en consideración lo anterior, es que se 

pueden derivar los dos elementos que serán objeto del análisis en los subsecuentes 

subcapítulos, y es precisamente en dichos apartados en donde se hará referencia a los 

precedentes y a la evolución histórica hasta el día de hoy en el marco jurídico colombiano 

de lo que se entiende tanto por la representación como por la distintividad y sus 

implicaciones en las marcas olfativas. 

 

 Por otra parte y muy distante al análisis de un país con las características de 

Colombia, se hará énfasis en EUA, país que posee un sistema jurídico basado en el 

 
71 Organismo normativo que pertenece a la Comunidad Andina. Este Órgano cuenta con capacidad legislativa, 
misma que es expresada en las adopciones de Decisiones, las cuales son vinculantes, y se dan principalmente 
en materia de comercio e inversiones. Veasé:  
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2016414171129FolletoSAI.pdf 
72  Decisión 486, Comunidad Andina, Perú, Lima, septiembre del año 2000, en: 
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/junaind.asp (Consultado el 30 de septiembre de 2019).  
73 Idem. 
74 Idem. 
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common law75, en este tipo de sistema jurídico, a contrario sensu del romano-germánico, 

se le da una mayor importancia a los precedentes que a la ley misma76, es en este sentido 

que las resoluciones de los tribunales son la fuente en la generación de las normas, ya que 

éstas resultan ser de observancia obligatoria para los demás procesos, esta característica 

genera un mayor dinamismo y posibilidad de una disrupción en el derecho 77 , son 

precisamente los precedentes judiciales los que serán analizados en los subcapítulos 

subsecuentes a efecto de entender el concepto de los elementos de las marcas. 

  

Ahora bien, el hecho de que los precedentes jueguen un papel más relevante en el 

sistema del common law, no implica que no existan normas, o que éstas no jueguen un 

papel importante, de facto, es importante conocer la norma que da lugar a la regulación de 

las marcas, ya que fue ésta en la mayoría de los casos un factor esencial para que pudieran 

generase y se sigan haciendo precedentes78. 

 

En EUA los conflictos en cuanto a las marcas se remontan a la década de 1840, en 

donde la primera se dio lugar a la primera demanda, en ese entonces, existían algunas 

regulaciones estatales, y las controversias jurídicas respecto a las marcas eran ventiladas 

en los tribunales del derecho común, y en aquellos tribunales mercantiles79.  

 

No fue hasta 1876 en donde el Congreso estadounidense creó la primera ley de 

marcas federal. Derivada de una inconstitucionalidad se creó una nueva ley en 1881, pero 

por insatisfacción en su ejecución, y distintas circunstancias políticas y comerciales, el 

Congreso emitió la ley federal de 190580. A la ley de 1905 le siguió la de 1920, sin embargo, 

 
75 Londón, Néstor Raúl, “La obligatoriedad de los principios del derecho en el common law de los Estados 
Unidos”, en Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Volúmen 37, Número 106, 2007, 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/5519/5112 (Consultado el 24 de septiembre de 
2019). 
76 Fernández Fernández, Vicente, “La justicia de los precedentes. ¿Invasión a la independencia y autonomía 
del juzgador?”, en Revista de Derecho, Volúmen 29, Número 2, 2016, 
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502016000200001&lng=es&nrm=iso 
(Consultado el 1 de octubre de 2019).  
77 Rheinstein, Max, “El Derecho común y el derecho civil: una comparación elemental artículo”, en Chicago 
Unbound- Journal Articles, Número 25, 1955, 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=12987&context=journal_articles (Consultado 
el 1 de octubre de 2019).  
78 Idem. 
79 Housewright, Ross, “Early Development of American Trademark Law”, en Berkeley University, Volúmen 10, 
Número1,  2009, 
https://www.ischool.berkeley.edu/sites/default/files/Ross%20Housewright%20TM%20Paper%20-
%20FINAL.pdf (Consultado el 4 de octubre de 2019).  
80 Idem. 



 
 

26 

 

ambas por ser legalmente inefectivas y tener poca o nada de efectividad, fueron sustituidas 

por la ley de 1946, también conocida como Lanham Act81. 

 

La Lanham Act en la sección 15 U.S.C. 1127: CONSTRUCTION AND 

DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER, dispone lo que se entiende por marca comercial, 

marca de servicio y por marca: 

 

El término "marca registrada" incluye cualquier palabra, nombre, símbolo o 

dispositivo, o cualquier combinación de los mismos: 

 

(1) Utilizado por una persona, o 

 

(2) Que una persona tiene la intención de usar de buena fe en el comercio y 

aplica para inscribirla en el registro principal establecido por esta norma, para 

identificar y distinguir sus bienes, o alguno de sus productos únicos, de 

aquellos fabricados o vendidos por otros, e indicar la fuente de los bienes, 

incluso si esa fuente es desconocida. 

 

El término "marca de servicio" significa cualquier palabra, nombre, símbolo o 

dispositivo, o cualquier combinación de los mismos: 

 

(1) Utilizado por una persona, o 

 

(2) Que una persona tiene la intención de usar de buena fe en el comercio y 

aplica para inscribirla en el registro principal establecido por esta norma, para 

identificar y distinguir los servicios que presta una persona, incluido un 

servicio único, de los servicios que prestan otros, e indicar la fuente de los 

servicios, incluso si esa fuente es desconocida. Los títulos, los nombres de 

los personajes y otras características distintivas de los programas de radio o 

televisión pueden registrarse como marcas de servicio a pesar de que ellos, 

en los programas puedan anunciar los productos del patrocinador. 

 
81Horwitz, Ethan, y Levi, Benjamin, “Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43 (a)”, en 
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volúmen 7, Número 6, 1996, 
https://www.carltonfields.com/Libraries/CarltonFields/Documents/2018/horwitz-50-years-lanham-act.pdf 
(Consultado el 1 de octubre de 2019).  
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El término “marca” incluye cualquier marca comercial, marca de servicio, 

marca colectiva o marca de certificación. 

 

El término “uso en el comercio” significa el uso de buena fe de una marca en 

el curso normal del comercio, y no se hace simplemente para reservar un 

derecho sobre una marca. Para los propósitos de este capítulo, se 

considerará que una marca está en uso en el comercio: 

 

(1) En bienes cuando: 

 

(A) Se coloca de cualquier manera en los productos o sus 

contenedores o en las pantallas asociadas con ellos o en las etiquetas 

o rótulos fijados a los mismos, o si la naturaleza de los productos hace 

que dicha colocación sea impracticable, entonces en los documentos 

asociados con los productos o sus ventas; y 

 

(B) Los bienes se vendan o transportan en el comercio; y 

 

(2) En servicios cuando se utiliza o se muestra en la venta o publicidad de 

servicios, y los servicios se prestan en el comercio, o los servicios se prestan 

en más de un Estado o en los Estados Unidos y un país extranjero y la 

persona que presta el servicio se dedique al comercio en relación con los 

servicios 82.  

 

 De las definiciones previamente mencionadas, se desprende que la Lanham Act es 

omisa en contemplar la posibilidad de registrar cualquiera de las marcas consideradas 

como no tradicionales, entre ellas, los olores, esto toda vez que todas las definiciones 

consideran a la marca como cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo o 

combinaciones que se puedan dar entre estos.  

 
82  15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Government Publishing Office, 2016, §1127 CONSTRUCTION AND 
DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER, en: https://www.bitlaw.com/source/15usc/1127.html (Consultado el 6 de 
octubre de 2019). 
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No obstante lo anterior, como bien se ha hecho énfasis, EUA es un país que tiene 

como base para la construcción del derecho, los precedentes judiciales, muchos de los 

cuales empiezan a emanar de las normas que tradicionalmente resultan ser emitidas de 

forma muy general, toda vez que bajo la percepción del common law, no se pueden prever 

todos los supuestos que se relacionen con cualquier ley83. 

 

 Tomando en consideración lo anterior, es que la evolución de los preceptos y/o 

conceptos de la de la Lanham Act se encuentran en los precedentes que las cortes han 

emitido, y es precisamente una de las resoluciones del caso Qualitex v Jacobson Prods, en 

donde la Suprema Corte de Justicia de EUA se pronunció en el sentido de que el espíritu 

de la Lanham Act es describir de forma muy general el universo de las cosas que pueden 

considerarse como marcas84. En este sentido, y tomando en consideración que el ser 

humano puede usar como un símbolo o dispositivo casi cualquier cosa que acaree un 

significado, los preceptos usados en la Lanham Act no pueden ser interpretados de forma 

restrictiva85.  

 

Si bien es cierto que el precedente Qualitex v Jacobson Prods no resolvió respecto 

a la registrabilidad de los olores, dio pauta para que las marcas no tradicionales pudieran 

registrarse, entre ellas, las marcas olfativas.  

 
Este análisis entre dos países cuya tradición jurídica difiere, permitirá enriquecer las 

conclusiones a las cuales derive la presente investigación, y como la hipótesis de esta 

tesina radica a la propuesta de regulación dentro del sistema jurídico mexicano, es de vital 

importancia ampliar las nociones y los alcances de cada uno de los elementos que 

componen a lo que se conoce como una marca. 

 

Finalmente, y complementando el análisis de esta investigación, se hará un análisis 

respecto a aquellos criterios o manifestaciones que ha tenido la OMPI con respecto a las 

 
83 Fernández Fernández, Vicente, Op. Cit., pág. 10. 
84 Sullivan, Roxana, “Non-Traditional Trademarks through the Lens of the USPTO” en IAM Yearbook 2016: 
Building IP Value in the 21st Century, Número 2, 2016, en: http://www.mondaq.com (Consultado el 1 de octubre 
de 2019).   
85  Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (93-1577), 514 U.S. 159 (1995). 
https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html (Consultado el 8 de octubre de 2019). 
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marcas olfativas, siendo más precisos aún, con la representación y distintividad de este tipo 

de marcas.  

 

La OMPI es un organismo especializado que forma parte del sistema de 

organizaciones de las Naciones Unidas, cuya constitución data del año 1967, siendo su 

objetivo principal el desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional cuyos 

atributos sean el equilibrio, la accesibilidad, estimulación de la innovación, el desarrollo 

económico y la salvaguarda del interés público86.  

 

La OMPI también es considerada como el foro para que los 192 Estados miembros 

discutan las políticas, servicios, información, y se genere una cooperación entre los mismos, 

con la finalidad de potencializar la propiedad intelectual y el desarrollo económico a través 

de la innovación87. 

 

En este sentido, la OMPI tiene como objetivos “la creación de reglas y normas para 

la protección y la observancia de los derechos de la propiedad intelectual mediante la 

concertación de tratados internacionales” entre los distintos Estados miembros88. Esto es 

relevante, toda vez que a la fecha existen 192 Estados miembros, entre los que se 

encuentran EUA, Colombia y México89. 

 

Tomando en consideración lo anterior, es que la OMPI es uno de los foros más 

importantes y con mayor alcance en el mundo, de ahí la importancia de conocer lo que se 

ha ventilado en este organismo respecto a las marcas olfativas. Por otra parte, es 

importante que para efectos de la lectura de esta investigación se considere que las 

disposiciones emanadas por la OMPI no son vinculatorias, ya que sus funciones normativas 

se limitan a la administración de numerosos tratados relativos a la propiedad intelectual de 

 
86 Montalvo Romero, María Teresa, “El marco jurídico de la propiedad intelectual en México” en Revista Letras 
Jurídicas, Número 15, 2007, en: http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/15/tmontalvo15.pdf (Consultado el 1 
de octubre de 2019).   
87  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “La P.I en beneficio de todos” (Documento web), 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2017, en 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/general/1060/wipo_pub_1060.pdf (Consultado el 1 de octubre de 2019).  
88 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Reseña del Convenio que establece la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (Convenio de la OMPI) (1967)” (Documento web), Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, 2016, en https://www.wipo.int/treaties/es/convention/summary_wipo_convention.html 
(Consultado el 5 de octubre de 2019). 
89  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Estados Miembros” (Documento web), Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2019, en https://www.wipo.int/members/es/#18 (Consultado el 5 de octubre 
de 2019). 
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los cuales algunos de los Estados miembros firman y ratifican, tratados que si vienen siendo 

vinculatorios para dichos países90. 

 

Habiéndose descrito de forma general la importancia del marco jurídico de Colombia 

y EUA, así como la relevancia de la OMPI en el análisis de este capítulo, es que en el primer 

subcapítulo se abordará el elemento de representación en las marcas (A); y en el segundo 

subcapítulo se desarrollará lo referente al elemento de distintividad (B) de los dos países 

ya referidos y de la OMPI.  

 

 

A.- La representación. 
 

A la palabra “representación”, la Real Academia Española (RAE) le otorga distintas 

connotaciones, entre las que se encuentran: i) ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo 

perfectamente; ii) hacer presente algo con palabras o figuras; iii) hacer las veces de alguien 

o algo; o iv) informar o referir91.  

 

Como se abordó en la introducción de este capítulo, la representación es uno de los 

tres elementos que deben converger con un signo distintivo para ponerlo a disposición de 

la autoridad y dar lugar a su evaluación y posible protección a través de un título de marca. 

 

El cambio de paradigma en cuanto a los tipos de signos que pueden ser 

considerados como marcas conlleva a un replanteamiento de lo que se entiende por la 

representación. En el presente subcapítulo es precisamente el concepto de representación 

el que se busca trasladar y comprender para ser aplicado a las marcas no convencionales, 

específicamente, las marcas olfativas. 

 

En tenor a lo anterior y para ayudar a formar un concepto propio y que pueda ser 

utilizado en la propuesta de una regulación para las marcas olfativas en México, es que 

analizará la evolución y entendimiento del concepto de representación en las marcas 

 
90 Abarza, Jacqueline, y Katz, Jorge, Los derechos de propiedad intelectual en el mundo de la OMC, tercera 
edición, Chile, Publicación de las Naciones Unidas, 2002, págs. 16 a 24. 
91  Real Academia Española, “Definición de representación”, (Documento web), Diccionario de la lengua 
española, 2019, en: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=olfato (Consultado el 29 de agosto de 2019). 
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olfativas por parte de la República de Colombia (1); los Estados Unidos de América (2); y 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (3).  

 

 

1.- República de Colombia. 
 

Debido a la cada vez más compleja tarea para captar la atención de los clientes, las 

empresas se han visto envueltas en la necesidad de implementar estrategias poco 

convencionales a través de otros sentidos diferentes a la vista, tan es así, que empresas 

como Mario Hernández, Zara, Abercombie, e incluso Coca Cola, a sabiendas del poder del 

olfato empezaron a utilizar aromas en puntos de venta e incluso en productos92. 

 

Respecto a la búsqueda de protección por las empresas de dichos aromas Colombia 

respondió positivamente, tan en así, que en el artículo 134 de la decisión 486, de la 

Comunidad Andina, se dispuso que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 

susceptibles de representación gráfica (…)”93. Este mismo artículo dispone que los olores 

podrán ser registrados como marcas. 

 

 Si a los olores se les consideran como signos, y con base al artículo 134 de la 

decisión 486 de la Comunidad Andina estos pueden ser registrados como marcas siempre 

y cuando se encuentren representados de forma gráfica; ¿Qué implica la representación 

gráfica en los olores?; ¿Cómo es que los olores se deben y se pueden representar de forma 

gráfica?  

 

 Algunos doctrinarios, como es el caso de Camilo Andrés Díaz Trillos, sostienen que 

el requisito de representación gráfica en el régimen común de la propiedad intelectual que 

rige a Colombia deriva de: i) la necesidad de que el consumidor pueda percibir el signo que 

se pretende registrar; ii) posibilitar y facilitar a la oficina de marcas el estudio de 

registrabilidad y publicación; iii) brindar a tercer información a terceros para que puedan 

determinar si la solicitud de registro de un determinado signo afecta o no sus derechos 

 
92 Sivera Bello, Sílvia, Marketing viral: claves creativas de la viralidad publicitaria, (Tesis de Doctorado), 
Universitat Ramon Llull, 2014, disponible en: 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/247406/Tesis%20S%C3%ADlvia%20Sivera%20Bello.pdf?
sequence=1&isAllowed=y (Consultado el 10 de octubre de 2019).  
93 Decisión 486, Op. Cit., artículo 134. 
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respecto a un signo que tengan registrado como marca; y iv) posibilitar a terceros que 

puedan percibir la marca94. 

 

 Aunado a lo anterior, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

autoridad en cuanto a marcas se refiere, le otorga una gran importancia al elemento de la 

representación gráfica, ya que considera que cualquier signo para ser protegido como una 

marca debe existir una descripción fiel al signo que se pretende registrar, descripción que 

debe ser percibida de forma visual95. En consecuencia a esto, la representación gráfica 

difiere en cada uno de los tipos de marcas por su misma naturaleza96. 

 

 Así mismo, la SIC a través del concepto que emitió el día 8 de agosto de 2011, se 

desprende que por representación gráfico, la superintendencia entiende que se cumple 

cuando el signo se describe a través de “palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, 

etc., de manera tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite”97. Adicionalmente, 

la SIC establece que la representación debe ser “clara, precisa, duradera, completa, 

objetiva”98. 

 

 Por la parte jurisdiccional, en el Proceso 08-IP-2013 de la Comunidad Andina que 

derivó de una controversia sobre una oposición al registro de una marca tradicional en 

Colombia, y que si bien no tuvo nada que ver con marcas olfativas, el concepto de 

representación gráfica fue abordado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

(TJCA), quién se manifestó sosteniendo que la representación gráfica “es la posibilidad de 

que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, 

colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien 

lo observe”99. 

 

 
94 Díaz Trillos, Camilo Andrés, “La registrabilidad del olor en Colombia, una posibilidad marcaria para el siglo 
XXI” en Juridicas CUC, Volúmen 13, Número 1, 2017, en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6226308 (Consultado el 1 de octubre de 2019).   
95 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
96 Idem. 
97 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” (Documento web), Superintendencia de Industria y Comercio, 2011, en 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos/0 (Consultado el 1 de 
octubre de 2019).  
98 Idem. 
99  PROCESO 08-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, agosto 2013, disponible en: 
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/8-IP-2013.doc (Consultado el 8 de octubre de 2019). 
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 Ahora bien, en cuanto a los precedentes de intentos de registros de marcas olfativas 

en Colombia, es importante tomar en consideración los precedentes derivados de las 

solicitudes de: i) Laboratorios Cero, S.A.; ii) Empresa de Servicios Públicos, Empresa 

Pública de Medellín; y iii) aquella solicitud promovida por parte de la Universidad Industrial 

de Santander100.  

 

 El primer precedente sobre solicitudes de marcas olfativas, versa sobre la realizada 

por Laboratorios Cero, S.A. el día 17 de mayo de 2005, solicitud mediante la cual se solicitó 

el registro de un olor en la clase 3 de la Clasificación de Niza, pretendiendo representar el 

olor a través de una formula química101. Al respecto, la SIC manifestó que: 

 

El signo solicitado carece de representación gráfica, pues la descripción que 

adjunta el solicitante en el expediente para la producción de la fragancia es 

realmente la formula como se crea o fabrica el producto y debe tenerse en 

cuenta que el aroma que éste genera es para el producto mismo102.  

 

Adicionalmente, la SIC señaló que la representación gráfica debe ser clara y 

fácilmente accesible, siendo que los signos que no son capaces de percibirse de forma 

visual, su transmisión si lo sea103. En esencia, la SIC considera que la representación a 

través de una formula no es suficiente, toda vez que por su complejidad las personas no 

serían capaces de distinguirla ni de diferenciarla con otras fórmulas. 

 

 De forma posterior al intento de Laboratorios Cero, S.A. para registrar una marca 

olfativa, la sociedad de servicios públicos con operación en Medellín, Empresas Públicas 

de Medellín, el día 7 de abril de 2010 solicitó el registro de una marca olfativa bajo la clase 

35 de la Clasificación de Niza. A diferencia del intento de Laboratorios Cero, S.A., Empresas 

 
100 Vera Guzmán, Nancy, y Pérez Martínez, Orlando, Registrabilidad de marcas olfativas en Colombia, (Tesis 
de Maestría), Pontificia Universidad Javeriana, 2018, disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41632/Documento.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(Consultado el 10 de octubre de 2019). 
101Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 011956 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 05-47635, 17 de mayo de 2005, disponible en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiWt7Ls9ZnlAhWJjp4K
HUoMBSUQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fsipi.sic.gov.co%2Fsipi%2FCommon%2FUtils%2FGetFile.a
spx%3F%26id%3D09000002804a3914&usg=AOvVaw1XUmq29RKr9PChEoxBrUA2 (Consultado el 10 de 
octubre de 2019). 
102 Idem. 
103 Idem. 
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Públicas de Medellín solicitó el registro de la marca olfativa bajo una representación 

consistente en la descripción del aroma, siendo esta la de: 

 

Olor compuesto por (a) un fondo predominante de carácter cítrico, integrado 

con (b) un toque destacado de aroma a jazmín y, (c) de manera 

complementaria, notas ligeras consistentes en mezclas jazmín con limón, 

eucalipto con menta y limoncillo. Evoca un ambiente campestre relacionado 

con lugares cercanos a naturaleza pura y viva, generando sensaciones de 

vitalidad, confort, tranquilidad y frescura104.  

 

En adición a lo anterior, Empresas Públicas de Medellín, también aportó una 

formula. No obstante lo anterior, y de forma reiterativa, la SIC a través de la resolución 

número 1765 del 26 de enero de 2011, negó el registro de marca olfativa, argumentando 

que además de que la fórmula resulta ser muy compleja para que las personas puedan 

distinguirla esta no representa el aroma, sino el producto. Adicionalmente, señaló que una 

descripción escrita del aroma no resulta ser lo suficientemente precisa105. 

 

El tercer precedente al cual se le debe hacer referencia, aunque en el mismo y a la 

fecha la SIC no se haya pronunciado, es la de la Universidad Industrial de Santander, quién 

con fecha del 22 de febrero de 2017 promovió una solicitud para el registro de la marca 

olfativa en la clase 11, específicamente para el producto de gel antibacterial, splash 

repelente, aceite para masajes, jabón líquido y sólido.  

 

En la solicitud, la Universidad Industrial de Santander optó por buscar cumplir con 

el requisito de representación gráfica a través de una descripción del aroma a través de un 

estudio de cromatografía de gases simple, dando que consideraban que era la mejor forma 

para representar fidedignamente un aroma106. 

 

 
104 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 1765 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 10-39538, 26 de enero de 2011, disponible en: 
http://visordocs.sic.gov.co:8080/consultaDocs/index.jsf?lsxiozaqwscersderwerrteyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdf
ds&lspm=w4rDnMOYw4LDm8OQwrrCm21iY8KPw5zDnsOQw47DjsOIwpPClMKacMKcwqfCnsKWwqHClcK5
wqHCnsKlwpLDm8OPw43DjMKmwpXCucKhwp7CpMKSw5vDj8ONw4zCpsKg (Consultado el 10 de octubre de 
2019). 
105 Idem. 
106 Barrios Espinosa, Daniel, Op. Cit., pág. 123. 
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La cromatografía de gases es una técnica de análisis mediante la cual a través de 

la separación de elementos de una determinada sustancia, proporciona información 

cualitativa y cuantitativa respecto a sus componentes107. Al resultado del análisis, es decir, 

a la distribución final de los componentes de la sustancia en función del tiempo 

(permanencia del elemento en el tiempo) se le denomina cromatograma108.  

 

Ahora bien, la cromatografía de gases tiene su origen en 1952, sin embargo, en 

1964 se desarrolló la cromatografía de gases-olfametría, misma que implica el uso de un 

cromatógrafo de gases que incorpora la nariz humana para la asignación de información 

cualitativa para cada elemento volátil y en su respectiva proporción de la sustancia, 

generando una precisión casi exacta, sino que exacta, en cuanto al aroma de la 

sustancia109. 

 

Tomando en consideración lo anterior y con base a las resoluciones obtenidas en 

los intentos de registro de las marcas olfativas por parte de Laboratorios Cero, S.A., y 

Empresas Públicas de Medellín, es que podemos adelantarnos y suponer que la solicitud 

promovida por parte la Universidad Industrial de Santander será rechazada por parte de la 

SIC, ya que la misma no cumple con el requisito de representación gráfica según las 

definiciones brindadas a la fecha por parte de la misma autoridad, esto toda vez que la 

solicitud de la Universidad Industrial de Santander fue acompañado de un simple 

cromatograma derivado de una cromatografía de gases (no una cromatografía de gases-

olfametría), misma que no proporciona información cualitativa, sino únicamente información 

cuantitativa, lo cual se equipara a una fórmula química, a lo que la SIC, ya se ha 

pronunciado, afirmando que respecto a la representación gráfica por medio de formulas 

químicas éstas no cumplen con el referido requisito de la representación gráfica. 

 

 De los precedentes anteriormente señalados se advierte la dificultad en la obtención 

de un título de marca olfativo en Colombia debido a la interpretación y alcance que la SIC 

le ha otorgado al elemento de representación, vinculando el elemento de representación 

con el de la distintividad, toda vez la SIC está condicionando el registro a que los 

 
107 Bascón Suárez, María del Carmen, La Cromatografía de Gases-Olfametría como herramienta en la evolución 
del aroma de los alimentos, (Tesis de Licenciatura), Universidad de Sevilla, 2016, disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/54627/La%20cromatograf%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y (Consultado el 10 de octubre de 2019). 
108 Idem. 
109 Idem. 
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consumidores puedan reconocer la forma en que el aroma se describe y se distingue con 

otros signos que pudieran estar registrados, criterio que a mi opinión es jurídicamente 

incorrecto, toda vez que además de confundir elementos de las marcas, se dificulta el 

registro de marcas olfativas y hasta los imposibilita.  

 

 Aunado a lo anterior y en forma de crítica a la interpretación y alcance que la SIC y 

el Tribunal de la Comunidad Andina le otorga al elemento de la representación, es que se 

plantean las siguientes interrogantes; ¿acaso los humanos no perciben por más sentidos 

distintos a la vista?; ¿el Estado no tiene la obligación de implementar los medios para que 

los examinadores de sus organismos atiendan de forma adecuada y eficiente las solicitudes 

de cualquier peticionario?; si un tercero tiene los medios para registrar un aroma, ¿no 

debería también contar con los medios para poder detectar aromas similares y de esa 

manera impugnar su registro y salvaguardar sus derechos? 

 

 

2.- Estados Unidos de América. 

 
En los EUA, la Lanham Act reconoce a las marcas registradas como “cualquier 

palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de los mismos”.110 De un 

primer análisis de este precepto se desprende que los olores no pueden registrarse como 

marcas, sin embargo y como se hizo mención con anterioridad, gracias a la resolución 

emitida en Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., la Suprema Corte de Justicia de EUA 

dictó que la interpretación que se le da a la definición de marca registrada en la Lanham 

Act, debe ser amplía y no restrictiva, por lo que a partir de esta resolución es que el registro 

de marcas olfativas se hace posible. 111  En este sentido, es que el concepto de la 

representación, también ha tenido cambios en cuanto al alcance de su interpretación por 

parte de los tribunales y la autoridad marcaria. 

 

El precedente por excelencia respecto a la representación de las marcas olfativas 

es el de In re Clarke112, y no es para menos, toda vez que en el año de 1990 fue el primer 

olor en los EUA el recibir la protección jurídica bajo la figura de una “marca registrada”, el 

olor al que se le otorgó la referida protección iba acompañado de una representación escrita 

 
110 15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1127 CONSTRUCTION AND DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER. 
111 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (93-1577), Loc. Cit. 

112 Precedente abordado en el primer capítulo. 
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del olor, siendo esta la de "una fragancia de alto impacto, fresca, floral, con reminiscencias 

de flor de plumería”113.  

 

En principio, la USPTO rechazó la solicitud de registro argumentando entre otras 

cosas la forma en la que se representaba el aroma. No obstante lo anterior, la decisión de 

la autoridad marcaria fue impugnada y el asunto fue turnado a la TTAB, quién, a contrario 

sensu de la USPTO determinó que Clarke pudo argumentar y fundamentar el cumplimiento 

de cada uno de los requisitos, incluyendo el de la representación114. 

 

Como consecuencia de la resolución por parte de la TTAB es que la USPTO se vio 

obligada a cambiar las directrices mediante las cuales aborda el análisis para el registro de 

las marcas no tradicionales. Entre los cambios hechos por la USPTO en su Manual de 

Procedimientos de Examen de Marcas no Tradicionales (TMEP), señala que además de 

que las marcas olfativas deben cumplir con las restricciones hechas a las marcas 

tradicionales, no exige una forma especial de representación en adición de la descripción 

escrita del aroma115.  

 

En adición al párrafo que precede, aunque el TMEP se manifiesta respecto a que 

las marcas olfativas quedarán representadas cuando se incluya una descripción escrita del 

aroma, es omiso en determinar la forma correcta en que dicha descripción debe hacerse, 

el tipo de lenguaje requerido, o el nivel especificidad en la descripción del aroma116.  

 

En relación a lo anterior, el TMEP en su apartado número 807 textualmente dispone 

que: “El solicitante debe presentar un dibujo claro con la solicitud original para recibir una 

fecha de presentación en cualquier solicitud de registro de una marca, excepto en las 

solicitudes de registro de sonido, aroma y otras marcas no visuales”117.  

 

 
113 Ramos Herranz, Isabel, Op. Cit., pág 176. 
114 Pandey Kritarth, “Non Conventional Trade Mark: A Legal Analysis”, (Documento web), febrero 2014, en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2399286 (Consultado el 1 de octubre de 2019).   
114 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
115 Idem. 
116 Idem. 
117  United States Patent and Trademark Office, “Drawing”, Trademark Manual of Examining Procedure, 
(Documento web), octubre 2018, en https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html 
(Consultado el 5 de octubre de 2019). 
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El TMEP en su apartado 807.09 se vuelve a manifestar respecto al elemento de 

representación en las marcas no tradicionales, señalando que no se requiere que el 

solicitante presente un dibujo si la marca consiste solamente en un sonido, un aroma, u otro 

material completamente no visual. Sin embargo, si será requisito que en caso de las 

solicitudes hechas en papel, el solicitante deberá señalar que se trata de una marca no 

visual, y en caso de solicitudes de marcas olfativas electrónicas, el solicitante deberá 

señalar que se trata de una marca de “carácter estándar”, y en el apartado de “carácter 

estándar”, se debe establecer “marca olfativa”118. 

 

Lo anterior es conciso con el apartado § 2.52 Types of drawings and format for 

drawings de la Trademark Federal Statues and Rules (TFSR), inciso (b), punto (5), inciso 

(e), en donde la TFSR dispone que, en toda solicitud de marca deberá incluírsele el diseño 

que para tales efectos señalan los numerales anteriores, pero que tratándose de sonidos, 

aromas y marcas no visuales, no se requiere que el solicitante presente un dibujo si la 

marca consiste solo en un sonido, un aroma u otro signo no visual, siendo que para dicho 

tipo de marcas, el solicitante debe presentar una descripción detallada de la marca119. 

 

En palabras de Karki Madan, el requisito para el registro de una marca que ha tenido 

mayor impacto para el surgimiento de nuevos registros de marcas olfativas, es el de 

representación, esto derivado por la escasez de registros otorgados y la dificultad que 

conlleva el interpretar un olor a entera satisfacción de la USPTO. No obstante lo anterior y 

debido a la evolución de la ciencia en el campo de los aromas, existen técnicas que facilitan 

la identificación química de los olores, como es el caso de la cromatografía, que permiten 

representaciones más fidedignas de los olores a registrarse, lo que conllevaría a obtener 

mayores probabilidades de obtener registros de marcas olfativas120. 

 

 
118 United States Patent and Trademark Office, “Drawing of Sound, Scent, or Non-Visual Mark”, Trademark 
Manual of Examining Procedure, (Documento web), octubre 2018, en 
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1656.html (Consultado el 5 de octubre de 
2019). 
119  United States Patent and Trademark Office, “Drawing”, Trademark Manual of Examining Procedure, 
(Documento web), Drawing, octubre 2018, en https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-
800d1e1.html (Consultado el 5 de octubre de 2019). 
120 Karki Madan, “Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, 
Slogan and Trade Dress” en Journal of Intellectual Property Rights, Volúmen 10, en: 
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3701/1/JIPR%2010%286%29%20499-506.pdf (Consultado el 10 
de octubre de 2019).   
120 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
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 En cuanto a la práctica de la tramitología para el registro de los aromas como 

marcas, uno de los registros de marca olfativa más reciente que se han otorgado es el de 

Habro Inc, de Play Doh121, misma que fue interpuesta ante la USPTO el día 14 de febrero 

de 2017, y fue reconocida como registrada el día 15 de mayo de 2018 con el número de 

registro 5467089122.  

 

La solicitud anteriormente señalada fue realizada con base a la clase 28, 

específicamente para el producto de “compuestos para modelar juguetes”, bajo la 

representación de una descripción escrita, siendo esta la de “un aroma único formado a 

través de la combinación de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, similar a la 

vainilla, con ligeros matices de cereza y el olor natural de una masa salada a base de 

trigo”123. 

 

Dentro del procedimiento de registro, Hasbro Inc, a través de un escrito de fecha 27 

de noviembre de 2017 en donde le dio respuesta a una observación de la USPTO, le solicitó 

el cambio de la descripción, siendo esta ahora la de “la marca es un aroma de una fragancia 

dulce, ligeramente almizclada, de vainilla, con ligeros matices de cereza, combinada con el 

olor de una masa salada a base de trigo”124. 

 

 Respecto a la solicitud hecha por Hasbro Inc, señalaron que de forma paralela 

estarían enviando a la USPTO de forma física un recipiente que contuviera el compuesto 

de modelado Play-Doh que para tales efectos se encuentra impregnado del olor que se 

pretende registrar. Si bien bajo los ojos de los precedentes judiciales para la admisión de 

un olor como marca olfativa desde el punto de vista de la representación basta que se haga 

una descripción escrita del aroma que se pretende registrar, el TMEP, en su sección 807 

contempla que es necesario que se le haga llegar a los analistas de la USPTO un 

espécimen del producto mostrando cómo la marca pretende ser usada, en el caso en 

 
121 Precedente del cual también se hará referencia en el apartado de la distintividad. 
122 Krob, Nicholas, “The "Sweet and Musky Smell of Play-Doh: Hasbro Awarded Non-Traditional Trademark”, 
McKee, Voorhees & Sease, PLC, (Documento web), julio 2018, en https://www.ipmvs.com/filewrapper/the-quot-
sweet-and-musky-quot-smell-of-play-doh-hasbro-awarded-non-traditional-trademark (Consultado el 12 de 
octubre de 2019). 
123  United States Patent and Trademark Office, “Trademark Registration Number 5467089”, Trademark 
Electronic Search System, (Documento web), octubre 2018, en 
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html (Consultado el 15 de octubre de 
2019). 
124 Idem. 
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concreto, esto es señalar como el producto (compuestos para modelar juguetes) está 

impregnado por el olor a ser protegido y cómo se comercializa125.  

 

 Independientemente de lo que han señalado los precedentes judiciales o de lo que 

dispone el TMEP o la TFSR, para robustecer el apartado de la representación en su 

solicitud, Hasbro Inc, optó por incluir una fotografía del espécimen que se le haría llegar a 

los analistas de la USPTO. El resto es historia, la marca se les otorgó126. 

 

 

3.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 
Sobre la representación, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 

Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (SCT), en la decimosexta 

sesión que tuvo lugar en Ginebra del 13 al 17 de noviembre de 2006, declaró que en la 

práctica internacional hay diversos supuestos respecto a la representación de las marcas 

olfativas que se exige en cada país127.  

 

En este sentido, es que la SCT está consciente en que en gran parte de los países 

se requiere una representación gráfica del signo olfativo que se pretende registrar, sin 

embargo, resulta difícil determinar si una descripción por escrito satisface ese requisito, no 

obstante lo anterior, hay otros países que se pronuncian en contra de solicitar algún dibujo 

o gráfico cuando se trata de signos no sujetos a perceptibilidad visual128.  

 

Es importante señalar que la SCT detectó en la referida sesión que el debate sobre 

los regímenes de marcas tradicionales o marcas no tradicionales básicamente radica en el 

elemento de la representación, en donde por una parte los países que ostentan un régimen 

restrictivo en donde admiten solo marcas tradicionales señalan que las marcas no 

tradicionales no son objeto de registro, porque el elemento de representación gráfica no se 

 
125 Idem. 
126 Idem. 
127  Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “La representación y la descripción de marcas no 
tradicionales posibles ámbitos de convergencia”, (Documento web), Comité Permanente Sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, julio 2008, en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiT55PZsJrlAhXM6Z4K
Hcu-
ABUQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Fsct%2Fes%2Fsct_16%2
Fsct_16_2.doc&usg=AOvVaw399Ce6XATBLThgp6xSFF-_ 
 (Consultado el 9 de octubre de 2019). 
128 Idem. 
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satisface por medio de fórmulas químicas, descripción del aroma, por medio de depósito, o 

una mezcla de estas formas de representación, y por la otra parte, están los países que 

cuentan con régimen de marcas no tradicionales, en donde argumentan que una 

descripción clara y detallada de los signos que no son susceptibles a la vista es suficiente129.  

 

No obstante lo anterior, y debido a la importancia del tema, la SCT en su 

decimonovena sesión que tuvo lugar en Ginebra del 21 al 25 de julio de 2008, se manifestó 

nuevamente sobre la representación de las marcas olfativas, sosteniendo que en la 

práctica, en aquellos países en donde se han registrado este tipo de marcas, su 

representación puede consistir en una descripción escrita del olor, esto toda vez que se 

busca transmitir la representación a una persona normal y corriente, para que la misma 

pueda identificar la marca130. No obstante lo anterior, la SCT sostiene que para que la 

persona pueda interpretar el aroma a registrarse, el que el solicitante pueda señalar el tipo 

de marca y clase puede ser una buena primera indicación131. 

 

Adicionalmente, el SCT ha manifestado que el registro de las marcas olfativas varía 

en función de si la autoridad solicita un espécimen del signo con la solicitud, o sí dicho 

espécimen es requerido para el examen de registrabilidad, sin embargo, señala que por lo 

general los países suelen evitar la referencia de métodos muy especializados para 

representar olores, porque podrían no ser entendibles para la persona promedio132.  

 

Sin embargo; ¿qué pasaría si la autoridad solicitara un método especializado para 

fundamentar la representación simple que se le hiciera al signo olfativo en cada una de las 

solicitudes?, en este sentido, la tarea del especialista que designe la autoridad para el 

análisis sobre el registro de aroma, tendría que decidir sí científicamente hablando, el 

método especializado presentado para determinar la factibilidad de registro de un aroma, 

corresponde o empata de forma adecuada y suficiente con el método de representación 

simple que hubiera sido presentado por el solicitante133. 

 

 
129 Idem. 
130  Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “La representación y la descripción de marcas no 
tradicionales posibles ámbitos de convergencia”, (Documento web), Comité Permanente Sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, julio 2008, en: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf (Consultado el 9 de octubre de 2019). 
131 Idem. 
132 Idem. 
133 Idem. 
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B.- La distintividad. 

 
A diferencia de la “representación”, la “distintividad” es definida por la Real Academia 

Española (RAE) como: i) facultad de distinguir; ii) dicho de una cualidad: Que distingue o 

caracteriza esencialmente algo; y/o iii) insignia, señal, marca134. De lo anterior se desprende 

la inequívoca importancia de este elemento en cuanto a las marcas, tan es así que la misma 

RAE hace referencia a las marcas dentro del concepto de la distintividad. 

 

Al igual que la forma de la percepción y la representación, la distintividad también 

es un elemento esencial que debe estar presente en cualquier signo para que el mismo 

pueda generar que el signo se diferencie entre otros y pueda llegar a ser considerado como 

una marca por parte de la autoridad. 

 

Tal como comenta Christian Schmitz Vaccaro, la distintividad es el elemento 

esencial y la razón de ser de cualquier marca, sin importar de cual se trate, siendo que la 

distintividad implica hacer que un producto (bien o servicio) pueda ser diferenciado de otros 

productos por medio de la marca. En razón de lo anterior, a las marcas en el ámbito jurídico 

también se les llaman signos distintivos135.  

 

La distintividad juega un papel muy importante en las marcas y en los signos. En el 

caso de México, a raíz de la reforma del 18 de mayo de 2018 que dio lugar a que se 

permitiera el registro de olores como marcas, es que se presenta la reflexión sobre lo que 

habrá de entenderse por distintividad en cuanto a los olores para que estos puedan ser 

protegidos bajo la figura de marcas.  

 

Así como fue abordado en el apartado que precede, en este y con aras de fijar lo 

que se entiende por distintividad en los olores para poder proponer una adecuada 

regulación a las marcas olfativas en México, es que se analizará la evolución y 

entendimiento del concepto de distintividad en las marcas olfativas por parte de la República 

de Colombia (1); los Estados Unidos de América (2); y la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (3).  

 
134 Real Academia Española, “Definición de distintividad”, (Documento web), Diccionario de la lengua española, 
2019, en: https://dle.rae.es/?id=DyqQfJu (Consultado el 14 de octubre de 2019). 
135 Vaccaro Schmitz, Christian, Op. Cit., págs. 15 a 17. 
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1.- República de Colombia. 

 
De nueva cuenta y como Colombia forma parte de los sistemas cuya base jurídica 

es la ley escrita, para hacer referencia al elemento de distintividad es imprescindible hacer 

una primera referencia a la ley colombiana. Es en este sentido que se retoma la definición 

de marca que para tales efectos establece el artículo 134 de la decisión 486, de la 

Comunidad Andina, la cual dispone que “constituirá marca cualquier signo que sea apto 

para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos susceptibles de representación gráfica (…)”136. Se vuelve hacer hincapié en que este 

mismo artículo dispone que los olores podrán ser registrados como marcas. 

 

En la doctrina se señala que en Colombia la distintividad en las marcas además de 

que es un requisito esencial de las mismas, es la principal función que tienen, la de 

distinguir, por lo que el motivo de que una marca tenga que ser distintiva, obedece a dos 

cuestiones: i) el prestigio del bien o servicio, en donde se protege al empresario de que 

terceras personas no puedan hacer mal uso de su esfuerzo e inversión en la calidad de sus 

productos o prestación de servicios; y ii) evitar la confusión del público consumidor, para 

que los mismos puedan identificar los productos y/o servicios que por sus características 

encuadran a sus intereses137. 

 

Aunado a lo anterior, respecto a que la distintividad de las marcas sea la razón de 

ser de las mismas, encuentra su fundamento en el artículo 135 de la decisión 486 de la 

Comunidad Andina, que a la letra dispone que: “No podrán registrarse como marcas los 

signos que: (…) b) carezcan de distintividad”138.  

 

El concepto de la distintividad también ha sido abordado de forma judicial por parte 

del TJCA, quién se ha promulgado sosteniendo que la distintividad es “la capacidad que 

tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o 

 
136 Decisión 486, Op. Cit., artículo 134. 
137  Castañeda López, Ximena, De los signos distintivos y los nombres de dominio en internet, (Tesis de 
Licenciatura), Pontificia Universidad Javeriana, 2001, disponible en: 
https://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis28.pdf (Consultado el 15 de octubre de 2019). 
138 Idem. 
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servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”139. Adicionalmente, 

el TJCA sostiene que la distintividad es una característica esencial para que cualquier signo 

pueda ser considerado para registrarse como una marca, puesto que la distintividad es un 

presupuesto para que una marca cumpla con su función, que es la de identificar e indicar 

el origen empresarial, y de forma adicional, la calidad del producto o servicio, eliminando lo 

más posible la confusión que pudiera surgir140.  

 

De forma complementaria y en el proceso 071-IP-2Q10, el TJCA se pronunció 

afirmando que, “es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un 

producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o 

primordiales”141.  

 

Tomando en consideración hasta lo ahora señalado, de la ley se desprende que la 

distintividad es un elemento esencial para el registro de cualquier marca, y de los 

precedentes judiciales se evidencia que la distintividad tiene el propósito de que el signo 

pueda identificar productos o servicios de otros de su misma clase, ya que esto en sí es la 

razón de ser de cualquier marca. 

 

Haciendo hincapié sobre la relevancia de la distintividad, y para poder comprender 

la evergadura de este elemento en las marcas, en Colombia existe la figura de la 

distintividad adquirida. La distintividad adquirida implica el reconocimiento que el marco 

jurídico le da al esfuerzo empresarial, mismo que se ve expresado a través del uso 

constante, real e intenso de un signo, hasta que éste adquiere un reconocimiento general 

por parte del público consumidor142.  

 

La distintividad adquirida encuentra su fundamento en el artículo 135 de la decisión 

486 de la Comunidad Andina, artículo que dispone: “No podrán registrarse como marcas 

los signos que: (…). No obstante a lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo 

 
139  PROCESO 388-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, febrero 2016, disponible en: 
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/I_841_388_IP_2015.pdf (Consultado el 8 de octubre 
de 2019). 
140 Idem. 
141  PROCESO 071-IP-2Q10, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-
andina (Consultado el 8 de octubre de 2019). 
142 Mor García, Daniel y Tobaz Zarate, Carolina, “Que es y como probar la distintividad adquirida”, (Documento 
web), Superintendencia de Industria y Comercio, 2017, en: https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre08/que-es-
y-como-probar-la-distintividad-adquirida (Consultado el 16 de septiembre de 2019). 
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podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado 

usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido 

aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”143.  

 

En esencia la distintividad adquirida funciona como una excluyente a las causales 

de no registrabilidad previstas en el artículo 135 de la decisión 486, y que consisten en: i) 

carencia de distintividad; ii) un signo que describa calidad, cantidad, destino u otros datos, 

características o informaciones de los productos o servicios; iii) un signo que sea el nombre 

genérico o técnico del producto o servicio; iii) una designación común; y/o iv) un color 

aisladamente considerado, sin que el mismo se encuentre delimitado por una forma en 

específico144.  

 

 En sentido de lo anterior y dotando de esa importancia a la distintividad adquirida se 

ha pronunciado el TJCA, quién en el Proceso 388-IP-2015, se manifestó sobre este 

concepto, afirmando que sí “un empresario después de la solicitud del registro, o luego del 

registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo 

no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como 

distintivo de determinados productos o servicios; resulta natural que obtenga protección a 

su esfuerzo y actividad empresarial, y en consecuencia, evitar así que su solicitud sea 

denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la 

solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria”145. 

 

 Sobre los precedentes de intentos de registros de marcas olfativas en Colombia a 

tomarse en cuenta para el análisis del elemento de la distintividad, al igual que en el 

subcapítulo que precede, se tomará en consideración los casos de las solicitudes de: i) 

Laboratorios Cero, S.A.; ii) Empresa de Servicios Públicos, Empresa Pública de Medellín; 

y iii) aquella solicitud promovida por parte de la Universidad Industrial de Santander146. Lo 

anterior ya que estos son de los pocos intentos que ha habido para el registro de las marcas 

olfativas. 

 

 
143 Decisión 486, Op. Cit., artículo 135. 
144 Idem. 
145 PROCESO 388-IP-2015, Op. Cit., págs. 10 a 11. 
146 Vera Guzmán, Nancy, y Pérez Martínez, Orlando, Op. Cit., página 25 a 29. 
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 Con fecha 17 de mayo de 2005, Laboratorios Cero, S.A. se promovió una solicitud 

mediante la cual se solicitó el registro de un olor bajo una representación por fórmula en la 

clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente para los productos de: 

“Cremas antipañalíticas no medicadas, geles, champús, vaselinas, aceites corporales, 

protectores labiales, removedores, talcos, así como preparaciones para blanquear y otras 

substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspas; 

(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones 

para el cabello, dentífricos” 147. Al respecto, la SIC manifestó que: 

 

El objetivo de la marca es que el consumidor distinga su origen empresarial, 

esta finalidad puede cumplirse por cualquiera de los sentidos del ser 

humano: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Sin embargo debe tenerse en 

cuenta que aunque todo mensaje susceptible de aprehensión por cualquier 

sentido puede llegar a ser un signo apto para identificar ya sea bienes o 

servicios, la percepción no es la misma con todos los sentidos, pues cada 

uno de ellos identificará o percibirá el signo de acuerdo a la función que 

tenga. Igualmente tal percepción es relativa pues depende del receptor y su 

sensibilidad148. 

 

Con esto la SIC admite que el registro de signos no tradicionales es factible, entre 

ellos, los aromas, pero de forma indirecta establece que el nivel de perceptibilidad entre 

cada uno de los sentidos es distinto, dando como consecuencia difícil el argumentar que 

existe una distintividad en cuanto a los olores, lo cual dificulta o incluso imposibilita el 

registro de los aromas como marcas olfativas. 

 

De forma adicional, la SIC sostuvo que: 

 

(…), el signo, éste por si mismo carece de la distintividad intrínseca que se 

espera de las marcas, pues el olor que se pueda percibir no va más allá del 

común de los olores que puede llegar a producir cualquier producto 

cosmético o higiénico comprendido en la clase 3° Internacional, por o que no 

 
147Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 011956 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 05-47635, Op. Cit., páginas 3 a 5. 
148 Idem. 
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crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores 

identificar su origen empresarial a partir de su fragancia, más aún si se tiene 

en cuenta que este tipo de productos usualmente están dotados de 

aromas149. 

 

 Sobre este argumento, habría de dársele en parte la razón a la SIC, puesto que en 

efecto uno podría suponer que los aromas son genéricos para cualquiera de los productos 

de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, el raciocinio de la SIC 

se basa únicamente en suposiciones, mas no en evidencia, en caso de que hubieran 

existido parámetros para el registro de este tipo de marcas, es que la SIC se hubiera 

pronunciado en al menos solicitar un espécimen (producto impregnado con el olor) al 

solicitante del aroma a registrar. Esto traído a colación por lo dispuesto en el artículo 135 

de la Decisión 486, relativo a la adquisición de una aptitud distintiva por el uso reiterado de 

un signo, hipótesis que pudo hacer valer el solicitante a través de la impugnación de la 

resolución de la SIC150. 

 

En cuanto al segundo precedente objeto de este análisis, se encuentre el de la 

solicitud hecha por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín el año 2010, 

dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los 

productos de “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, 

trabajos de oficina”151.  

 

De nueva cuenta, la SIC se manifestó en el mismo sentido que en el caso de 

Laboratorios Cero, S.A., pero adicionalmente agregó que: 

 

“(…) el olor que se pueda percibir no va más allá del común de los olores que 

pueden llegar a producir cualquier producto que se utilice para la publicidad 

o comercialización de los servicios de la clase 35 internacional, por lo que no 

crea un concepto nuevo en el mercado que permita a los consumidores 

 
149 Idem. 
150 Decisión 486, Op. Cit., artículo 135. 
151 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 1765 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 10-39538, 26 de enero de 2011, Op. Cit., págs.4 a 5.  
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identificar su origen empresarial a partir de la fórmula, más aún si se tiene 

en cuenta que este tipo de servicios no están dotados de aromas152. 

 

Es preciso hacer mención que pronunció en contra de este razonamiento, toda vez 

que hay que plantearse lo siguiente, el que este tipo de servicios no se encuentre dotado 

de aromas, pero este este en especial sí; ¿no lo vuelve distintivo?, la respuesta lógica sería 

que sí, y más aún, lo volvería único. 

 

Este precedente resulta interesante, por que independientemente de que la SIC 

concluyó que no se cumple con el elemento de la representación gráfica, se manifiesta 

respecto a la distintividad sin fundamentar y/o motivar de forma adecuada con respecto a 

la solicitud presentada y el mercado de ese tiempo. Es decir, la SIC estableció que el aroma 

que no cumple con el requisito de representación, de tal forma que no le permite darse una 

idea del signo a registrarse, pero lo alcanza a percibir e interpretar, de tal forma que le 

permite concluir que el mismo no cumple con el elemento de distintividad, y que el mismo 

no identifica a ninguno de los conceptos de la clase 35 entre otros que ya se encuentran en 

el comercio, siendo que tampoco hace un análisis de aquellos productos en el comercio.  

   

En el caso del último precedente objeto del presente análisis, se encuentra el de la 

solicitud promovida por parte de la Universidad Industrial de Santander, en donde la 

universidad en el 2017 ingresó solicitud para marca olfativa en la clase 11 de la Clasificación 

de Niza, “gel antibacterial, splash repelente, aceite para masajes, jabón líquido y sólido”, 

específicamente para el producto de ambientador repelente, cuya denominación la ingresa 

como Chicamocha Magic153. 

 

En el caso específico respecto a la solicitud de la Universidad Industrial de 

Santander, al igual como sucede con el tema de la representación, podemos inferir que la 

solicitud será rechazada, puesto que la SIC tanto en el caso de Laboratorios Ceros, S.A. 

como en el de Empresa de Servicios Públicos de Medellín fue muy clara respecto a que los 

olores que se optaron por registrar forman parte del producto mismo, y las partes no 

aportaron los medios para comprobar que esto no era así.154 En el caso de la Universidad 

 
152 Idem. 
153 Barrios Espinosa, Daniel, Op. Cit., pág. 123. 
154 Idem. 
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Industrial de Santander, sucede lo mismo, en el referido expediente no hay prueba que 

avale la distintidad del olor representado en el producto ambientador repelente con respecto 

a otros ambientadores repelentes155.  

 

Por otra parte, la SIC se ha pronunciado respecto a que si bien aún no existen 

registros de marca olfativa en Colombia, los mismos son posibles gracias a la Decisión 486 

que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, y que 

debido a que no hay parámetros ni criterios especiales de forma o fondo para el registro de 

los olores, como cualquier otro tipo de marca, los olores deberían contar con los requisitos 

esenciales de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación156. 

 

Relacionado a lo anterior y respecto a la distintividad de las marcas olfativas en 

Colombia, la SIC manifestó que, para registrar los aromas, estos deben ser suficientemente 

distintivos, de manera que permita a los posibles opositores de la solicitud de registro 

detectar los elementos que podrían vulnerar sus intereses, y a los consumidores el 

establecer un nexo entre el olor y el producto que se pretende identificar, y entre este último 

y su origen empresarial157.  

 

Respecto a las probabilidades para cumplir con el elemento de la distintividad, la 

SIC estableció que habría una mayor probabilidad de cumplir con este elemento, si en la 

solicitud de registro, el solicitante aportara pruebas sobre la distintividad que el olor a 

registrar ha obtenido en el mercado, siendo esto, que un porcentaje representativo de 

consumidores reconozcan el olor como una marca de los productos respectivos158.  

 

Lo que interpreta la autoridad va dirigido al concepto de la distintividad adquirida, en 

este sentido, la SIC llega a la conclusión de que es casi imposible el registro de un olor 

como marca por las dificultades que conlleva el argumentar la existencia de una 

distintividad, pero que en el caso de que se compruebe una distintividad adquirida, es decir, 

un uso reiterado que denote que el público consumidor gracias al olor a registrarse puede 

 
155 Idem. 
156 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” (Documento web), Superintendencia de Industria y Comercio, 2011, en 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos/0 (Consultado el 1 de 
octubre de 2019).  
157 Idem. 
158 Idem. 
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identificar el producto de otros de su misma clase, sería mayormente factible el registro de 

un olor como marca. 

 

 

2.- Estados Unidos de América. 

 
Respecto a la distintividad, la Lanham Act predica que las marcas registradas son 

“cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de los mismos 

(…) para identificar y distinguir sus productos, sus productos únicos de aquellos que son 

fabricados o vendidos por otros, e indicar la fuente de los productos, incluso si la fuente 

misma es desconocida” 159. 

 

No obstante lo anterior, la Lanham Act si ha desarrollado un apartado relacionado a 

la distintividad en donde en su artículo 1052, relata de forma expresa que no se podrá negar 

el registro de una marca a ningún solicitante, si la misma puede distinguir el producto que 

ampara respecto a los productos de la misma clase de cualquier tercero160. 

 

Al igual que como fue abordado en el apartado anterior, la Lanham Act posee una 

definición bastante breve respecto a lo que se considera como marca, a la distintividad, y 

al cómo puede acreditarse, sin embargo, la generalidad de la norma deriva del sistema 

jurídico del common law del cual forma parte EUA. 

 

La aseveración que precede se encuentra fundamentada a través de las 

resoluciones adoptadas en el caso de Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., en donde en 

efecto, la Suprema Corte de Justicia manifiesta que la interpretación que se le debe dar a 

la Lanham Act no puede ser restrictiva, puesto que la misma tiene como espíritu el describir 

de forma muy general las cosas que pueden considerarse como marcas, los supuestos bajo 

los cuales se pueden otorgar o denegar el registro, y el cómo acreditarse sus elementos161.  

 

Hablando de precedentes judiciales en los EUA respecto al registro de marcas 

olfativas, y más que ello, sobre la distintividad en los olores, se tiene que abordar el caso 

 
159 15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1127 CONSTRUCTION AND DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER. 
160 15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1052 TRADEMARKS REGISTRABLE ON PRINCIPAL REGISTER; 
CONCURRENT REGISTRATION. 
161 Sullivan, Roxana, Op. Cit., página 24. 
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de In re Clarke, además de ser el primer caso en donde se sancionó el otorgar un registro 

de marca olfativa en los EUA, también sentó las bases de la distintividad en cuanto a los 

olores, y dio pauta a las mecánicas para la evaluación de este elemento por parte de los 

examinadores y juzgados, lo anterior sin mencionar que se establecieron las primeras 

nociones respecto aquellas restricciones en cuanto a la distintividad en los olores162.  

 

A modo de un breve resumen para el análisis de este precedente que ya ha sido 

abordado con anterioridad, en el caso In re Clarke, Clarke pretendió el registro del aroma 

que recuerda a las flores Plumeria, para representar a un par de productos, siendo estos 

los de hilo de coser y el hilo para bordar163. 

 

Respecto a la solicitud hecha por Clarke, en principio, la USPTO rechazó la solicitud, 

argumentando además de cuestiones de representación, aspectos de la distintividad, como 

lo es que el analista se pronunciará rechazando el registro dado que el público consumidor 

no podría reconocer el aroma como una indicación de origen del producto que se busca 

representar164. 

 

En la apelación, la TTAB se manifestó en el sentido de que si es factible que un 

aroma pueda ser registrado como marca para los productos solicitados. De forma adicional, 

se sostuvo que el aroma que “recuerda a las flores Plumeria” para representar a los 

productos de hilo de coser e hilo para bordear era factible, puesto que el aroma descrito no 

es un atributo inherente de estos productos, sino una característica adicionada por el 

solicitante165. Lo anterior es justificable, ya que los consumidores de hilo para coser y bordar 

no se esperan que el hilo tenga un aroma que los diferencié a los hilos fabricados por los 

competidores, motivo por el cual, la TTAB considere que se cumple con el elemento de la 

distintividad, siendo factible el registro del aroma166. 

 

 
162 Ramos Herranz, Isabel, Op. Cit., pág 176. 
163 Idem. 
164 Pandey Kritarth, “Non Conventional Trade Mark: A Legal Analysis”, (Documento web), febrero 2014, en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2399286 (Consultado el 1 de octubre de 2019).   
164 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
165  Campton, Amanda, “Acquiring a Flavor For Trademarks: There’s No Common Taste in the World” en 
Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volúmen 8, Número 3, en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/3dcd/50a6145d9a2f9a3cf4c5aef0e277002f7d76.pdf (Consultado el 10 de 
octubre de 2019).   
166 Idem. 
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En adición a que la TTAB coincidiera con Clarke respecto a que los aromas en los 

hilos es una característica que un fabricante debe otorgarle a este tipo de productos, es 

decir, los aromas no son atributos propios de los hilos, también determinó que la solicitante 

era la única que comercializaba hilos aromatizados; la característica aromática que la 

solicitante le dio a los hilos la promocionó en su publicidad; y que la solicitante pudo 

demostrar que sus clientes, suministradores y distribuidores podían reconocer a Clarke 

como el origen de los productos representados por el aroma a registrarse167. 

 

El caso de In re Clarke ayudó a sentar las bases para los criterios que deben tomar 

en cuenta los examinadores para analizar las solicitudes de marcas olfativas, ya que de los 

argumentos de la TTAB con los cuales se otorga el registro de la marca a Clarke, se 

desprenden de forma inherente aquellos parámetros en cuanto al análisis de la distintividad: 

i) el olor debería distinguir los productos del solicitante respecto a la misma clase de 

productos del consumidor; ii) el olor a protegerse no debería ser inherente a los productos 

sobre los cuales se busca su registro; iii) el solicitante a través de publicidad y otros medios 

habría de comprobar el uso de los aromas en los productos a registrarse; y iv) el público 

consumidor, y aquellos asociados o que tengan relación con los productos, deberían poder 

identificar el aroma solamente con esos productos e identificar al solicitante como la fuente 

de los mismos168. 

 

De forma previa al caso de In re Clarke, e incluso al de  Qualitex Co. v. Jacobson 

Products Co.169, se desarrolló la doctrina de la funcionalidad, la aparición de esta doctrina 

se le adjudica al precedente de Inwood Laborotories Inc v. Ives Laborotories, en donde se 

estableció de forma muy general, que una característica funcional es aquella que es 

esencial para el uso o propósito del artículo, o cuando la misma afecta el costo o la calidad 

del mismo170.  

 

El concepto de característica funcional se sostuvo en el caso de Qualitex Co. v. 

Jacobson Products Co.171, y en el caso de In re Clarke, quedó claro que la la USPTO está 

 
167 Fleck, Lorraine, “What Make Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdiction re 
Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks”, (Documento web), Faculty of Law, Queen’s 
University, en: http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/fleck.pdf (Consultado el 16 de octubre de 2019). 
168 Idem. 
169 Sullivan, Roxana, Op. Cit., página 24. 
170 Justia US Supreme Court, 1982, Supreme Court, 456 U.S, febrero, páginas 844 a 846, disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/456/844/ (Consultado el 17 de octubre de 2019). 
171 Sullivan, Roxana, Op. Cit., página 24. 
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inhabilitada para registrar olores como marcas, cuando estos se produzcan de forma natural 

en algún proceso de fabricación, o sean una característica inherente del producto, o de la 

función que desempeñan172. 

 

En relación a la doctrina de la funcionalidad, y de la regulación de la distintividad, 

vale la pena hacer mención que en efecto la Lanham Act establece en su artículo 1052, que 

no se podrá negar el registro de una marca a ningún solicitante, si la misma puede distinguir 

el producto que ampara respecto a los productos de la misma clase de cualquier tercero, 

pero este mismo artículo también establece algunas excepciones de registro, entre ellas se 

encuentran las señaladas en el inciso e), como lo es, que se trate de una marca que al 

usarse en conexión con los productos del solicitante, resulta ser descriptiva o 

engañosamente descriptiva;  o que comprenda cualquier asunto que la vuelva funcional173. 

 

Ahora bien, gracias al dinamismo del derecho norteamericano, en el caso de Traffix 

Devices Inc v. Marketing Displays Inc, la corte de apelación de EUA se manifestó 

expandiendo el concepto de característica funcional, determinando que una característica 

de este tipo es “aquella en la que un uso exclusivo de la misma permite poner a los 

competidores en una desventaja significativa no relacionada con la reputación”174. Sin 

embargo, la Corte también se manifestó en el sentido de que no es necesario que se lleve 

a cabo pruebas de competencia económica para poder definir la existencia de una 

funcionalidad, sino que basta que con las bases del caso Inwood, se establezca que una 

característica del producto es esencial para su uso o propósito, o cuando la misma afecta 

el costo o la calidad del mismo175. 

 

De forma más reciente, y haciendo un estudio minucioso de los últimos 

precedentes176, las cortes norteamericanas usan los siguientes criterios para determinar sí 

una característica es funcional o no: i) establecer si la característica particular del artículo, 

o el mismo artículo produce alguna ventaja competitiva con respecto a la competencia; ii) 

 
172 Galbo, Franco, “Law & Odor: Hasbro Sniffinf Out the Opportunities for Trademark Registration”, (Documento 
web), Ip Watchdog, Articles, en: https://www.ipwatchdog.com/2017/10/23/law-odor-hasbro-sniffing-
opportunities-trademark-registration/id=89173/ (Consultado el 16 de octubre de 2019). 
173  15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1052 (e) TRADEMARKS REGISTRABLE ON PRINCIPAL 
REGISTER; CONCURRENT REGISTRATION. 
174 Justia US Supreme Court, 2001, US court of Appeals, 532 U.S 23, noviembre, página 23, disponible en: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/532/23/ (Consultado el 17 de octubre de 2019). 
175 Idem. 
176 Véase The Inwood Laborotories Inc v. Ives Laborotories case y Traffix Devices Inc v. Marketing Displays Inc 
the US court of Appeals. 
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establecer si existen alternativas disponibles para evitar obstaculizar la competencia; y iii) 

determinar si la característica en específico logra obtener algún ahorro en la producción del 

artículo177. En este sentido, una marca puede considerársele funcional y por lo tanto no 

registrable, si la misma es una característica que conlleva a obtener una ventaja económica 

con respecto a los productos de terceros, o sí de determina que un tercero es incapaz de 

producir determinados productos si es que se otorga la referida marca. 

 

Un ejemplo claro de la doctrina de la funcionalidad, es la del registro de los olores 

como marcas para representar productos como perfumes, productos para limpieza, 

jabones, entre otros, los cuales tienen como característica inherente un aroma para cumplir 

la función para la cual fueron creados, en este sentido, el público consumidor ya se 

encuentra esperando que dichos productos tengan algún olor178. La consideración de esta 

doctrina también obedece a circunstancias del mercado, en donde busca generar un 

mercado de libre competencia, en donde no se le prohíba a terceros explotar olores que 

deben considerárseles como intrínsecos a determinados productos179. 

 

Ahora bien, al igual como ocurre en Colombia, en EUA se ha desarrollado lo que es 

la distinción adquirida, mejor conocida en el derecho anglosajón como secondary meaning, 

que básicamente implica la posibilidad de registrar cualquier signo, si el mismo ha adquirido 

suficiente distintividad, que el público consumidor puede identificar el producto de otros de 

su misma clase en el mercado180. Es importante tener en consideración este detalle, puesto 

que la mayoría de las marcas olfativas en EUA han adquirido su registro a través de una 

solicitud en donde se ha invocado además del primary meaning, una distintividad adquirida 

por el paso del tiempo, es decir, el secondary meaning181. 

 

 
177 Iaitskaia, Maria, Trade Mark and Function, (Tesis de Maestría), Faculty of Law, Univeristy of Lund, 2003, 
disponible en: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1554706&fileOId=1563416 
(Consultado el 18 de octubre de 2019). 
178 Sim Keltie, y Thow Hing, Margaret, “The Thorny Issue of Use”, en The Law Journal of the International 
Trademark Association, Número 6, Volúmen 100, noviembre - diciembre 2010, 
https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20100/vol100_no6_a3.pdf (Consultado el 10 de octubre de 
2019). 
179 Idem. 
180 Linford, Jake, “A Linguistic Justification for Protecting Generic Trademarks”, en Yale Journal of Law and 
Technology, Article 3, Volume 17, 2015, 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=yjolt (Consultado el 18 de octubre 
de 2019). 
181 Idem. 
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Con base a los distintos precedentes judiciales del derecho norteamericano, y a la 

evolución doctrinal respecto a la distintividad de las marcas, se ha dado lugar a algunos 

parámetros respecto a la tramitología para acceder al registro de las marcas olfativas en 

EUA, estos parámetros, al igual que los respectivos de la representatividad se encuentran 

consolidados en el TMEP. 

 

Primeramente el TMEP en su apartado 904.03, referente a las marcas no 

tradicionales, entre ellas las olfativas, a la letra establece que:  

 

Para demostrar que una marca es distintiva, en el caso de marcas olfativas 

o gustativas, se deberá presentar un espécimen en donde se identifique y 

distinga el producto e indique su origen, el solicitante debe presentar un 

espécimen que contenga el aroma o el sabor y que coincida con la 

descripción que hizo del aroma o del sabor. En la mayoría de los casos, el 

espécimen consistirá en los productos en sí, ya que el examinador deberá 

percibir el sabor o el aroma, para determinar si el espécimen muestra el uso 

de la marca con respecto al producto (…). Un adhesivo de “rasca y huele” 

para una marca olfativa es un espécimen aceptable, siempre que el mismo 

forme parte del envoltorio de los productos, o se utilice de tal manera que 

identifique sus orígenes182. 

 

En esencia, el espécimen más que formar parte de un elemento de representación, 

es una de las formas mediante la cual se busca comprobar la distintividad del aroma que 

se busca registrar como marca. Siendo que el espécimen es la forma mediante la cual el 

examinador tiene acceso al aroma, y no una forma para que terceros tengan acceso al olor. 

 

En cuanto a la doctrina de la funcionalidad, el apartado 1202.13 del TMEP dispone 

que,  

 

“El aroma de un producto puede ser registrable si se usa de manera no 

funcional” (…); “los aromas que tienen un propósito utilitario, como el olor de 

 
182 United States Patent and Trademark Office, “Material Appropriate as Specimens for Trademarks”, Trademark 
Manual of Examining Procedure, (Documento web), Specimens, octubre 2018, en 
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-800d1e1.html (Consultado el 19 de octubre de 
2019). 
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un perfume o de un ambientador resultan funcionales, y por lo tanto no 

registrables” (…); “la cantidad de evidencia requerida para establecer que un 

aroma funciona como marca puede ser sustancial (…). Se requiere de 

evidencia suficiente que demuestre que el aroma identifica al producto, para 

poder demostrar el carácter distintivo”183. 

 

En esencia, este precepto del TMEP versa en el sentido de los precedentes 

previamente abordados, en el sentido de que la funcionalidad representa las limitantes a 

los registros de los olores, pero también señala consideraciones importantes en cuanto al 

examen sobre distintividad que debe llevar a cabo el examinador de la USPTO, como son 

las características del espécimen a ser examinado. 

 

En este mismo apartado del TMEP se establece que: “Cuando un aroma no es 

funcional, puede registrarse como Registro Principal, o en su caso, bajo el Registro 

Suplementario, según corresponda”184. Al respecto, el apartado 1212 del TMEP, establece 

que: “Si una marca no es funcional, y cuenta con una distintividad, se puede inscribir en el 

Registro Principal”185. Por la otra parte, según los apartados §§1091–1096, el Registro 

Suplementario acarrea protección a aquellas marcas que carecen de distintividad, pero que 

tienen la capacidad de adquirirla186. 

  

Estos últimos apartados que se abordaran de la distintividad ponen de manifiesto la 

dualidad de registros/significados que establece el sistema norteamericano, de tal forma 

que al “Registro Principal” se le atribuye la inscripción de registros que por sí mismos son 

distintivos, es decir, primary meaning, mientras que el Registro Suplementario es para 

proteger aquellas marcas que carecen de distintividad, pero que pueden adquirirla, 

distintividad adquirida, en el derecho anglosajón conocida como secondary meaning. 

 

 
183 United States Patent and Trademark Office, “Substantive Examination of Applications”, Trademark Manual 
of Examining Procedure, (Documento web), Scent, Fragrance, or Flavor, octubre 2018, en 
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e718.html (Consultado el 19 de octubre de 
2019). 
184 Idem. 
185 United States Patent and Trademark Office, “Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning”, Trademark 
Manual of Examining Procedure, (Documento web), Claiming §2(f) Distinctiveness in the Alternative, octubre 
2018, en https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e10316.html (Consultado el 19 de 
octubre de 2019). 
186 Idem. 
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Como se abordó en el apartado anterior, entre los últimos registros de marcas 

olfativas que se otorgaron, se encuentra la Play Doh, misma que fue otorgada el 15 de 

mayo de 2018, bajo el número de registro 5467089, y de la cual el titular es la empresa 

norteamericana Hasbro Inc187.  

 

En principio la solicitud de la marca Play Doh, consistió en el signo de “un aroma 

único formado a través de la combinación de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, 

similar a la vainilla, con ligeros matices de cereza y el olor natural de una masa salada a 

base de trigo” para la clase 28, específicamente para el producto de “compuestos para 

modelar juguetes”188. Como documento anexo, la empresa solicitante adjuntó una carta 

mediante la cual le hizo saber a la USPTO que le estaría haciendo llegar un espécimen de 

muestra a los examinadores, mismo que contenía el compuesto para modelar juguetes, es 

decir, la plastilina, y que se encontraría impregnado del aroma a ser protegido mediante el 

registro de la marca. 

 

En esencia, es importante resaltar que la presentación del espécimen obedece a la 

estipulación del TMEP en su apartado 904.03, mismo que dispone que para probar la 

distintividad de un aroma, se podrá exigir un espécimen del producto que se encuentra 

impregnado del olor del cual se pretende obtener el registro189, por lo tanto, el adelantar el 

espécimen junto con la solicitud de registro es un acierto por parte del solicitante. 

 

La solicitud de la marca Play Doh, se realizó con fecha del 14 de febrero de 2017, 

no obstante lo anterior, mediante oficio con fecha del 26 de mayo de 2017, la USPTO le 

hizo saber a la solicitante entre otras cosas, que, por lo pronto se rechazaba el registro de 

la marca, ya que la misma versaba en un aroma para el producto de un compuesto de 

modelado de juguetes, concluyendo que la característica del aroma no resultaba ser 

distintiva del producto, y por lo tanto no podría ser inscrita en el Registro Principal sin que 

existiera prueba suficiente de la distinción del referido aroma sobre los productos 

reclamados190.  

 

 
187 Krob, Nicholas, Op.Cit., página 4. 
188 United States Patent and Trademark Office, Op. Cit., “Trademark Registration Number 5467089”.  
189 United States Patent and Trademark Office, Op. Cit., “Material Appropriate as Specimens for Trademarks”, 
Trademark Manual of Examining Procedure,  
190 Idem. 
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La USPTO también sostenía que una característica del diseño del producto 

jurídicamente hablando nunca puede ser inherentemente distintiva, puesto que el público 

consumidor es consciente de que esas características están destinadas a hacer que los 

productos sean más útiles o atractivos, y no a identificar la fuente de los productos191.  

 

De forma adicional, la USPTO citó varios ejemplos, donde buscó comprobar que el 

aroma en productos de modelado de juguetes no resultaba ser una característica distintiva 

en el mercado, entre los ejemplos dados por la USPTO se encontraban productos de otras 

marcas como por ejemplo, BoJeux, y Tutti Frutti. Es en este sentido, el raciocinio de la 

USPTO los lleva a suponer que el público consumidor era más probable que llegaran a 

percibir al aroma que se busca proteger como una característica incidental, en lugar de un 

indicador de origen192. 

 

Sobre las aseveraciones hechas por parte de la USPTO, primeramente se 

desprende la imposibilidad de inscribir la marca de Play Doh en el Registro Principal193, esto 

por que consideraba que el aroma a registrarse no era distintivo para los productos que 

buscaba amparar con la protección de la marca registrada, siendo que para desvirtuar el 

argumento de la USPTO, con fundamento en el apartado 1212 del TMEP debería aportar 

evidencia suficiente que denotara una distintividad del aroma con respecto a los productos, 

o en su caso optar por la inscripción del aroma en el Registro Suplementario194.  

 

Por otra parte y como causal para negar el registro de la marca respecto a la 

distintividad, la USPTO con base a la doctrina de la funcionalidad, y el apartado 1202.13 

del TMEP195, sostenía que el aroma era una característica inherente del “compuestos para 

modelar juguetes”, por lo cual el registro debía ser negado196. 

 

En el mismo escrito, y de forma adicional, la USPTO le requirió a la solicitante para 

poder desvirtuar sus argumentos, que aportara entre otras cosas; i) publicidad, promoción 

 
191 Idem. 
192 Idem. 
193 Registro en donde se hizo la solicitud, pudiendo también haberla solicitado en el Registro Suplementario. 
194 United States Patent and Trademark Office, “Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning”, Trademark 
Manual of Examining Procedure, (Documento web), Claiming §2(f) Distinctiveness in the Alternative, octubre 
2018, en https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e10316.html (Consultado el 19 de 
octubre de 2019). 
195 United States Patent and Trademark Office, Op. Cit., “Substantive Examination of Applications”, Trademark 
Manual of Examining Procedure. 
196 United States Patent and Trademark Office, Op. Cit., “Trademark Registration Number 5467089”.  
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y/o materiales relacionados con la marca solicitada en donde se promocione o se haga 

referencia al aroma del cual se solicita la marca; ii) una explicación por escrito y evidencia 

en caso de que exista, sobre la composición alternativas para los ingredientes en el aroma, 

y si dichas alternativas son igualmente eficientes y/o competitivas; iii) explicación por escrito 

y documentación sobre olores similares utilizados por la competencia; iv) explicación de si 

los ingredientes en el aroma solicitado se producen naturalmente en el producto, o si el 

solicitante agrega esos ingredientes al producto para otórgale al solicitante ese aroma; v) 

en caso de que el solicitante dote al producto del aroma, se le solicita el producto sin que 

cuente con ese olor, entre otros puntos197.  

 

Como solicitud y/u observación adicional, la USPTO señaló que el solicitante 

debería aportar una descripción más precisa y concisa respecto a la marca, proponiendo 

en su caso, y en caso de que la solicitante estuviera de acuerdo, la descripción de: “la marca 

es un aroma de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, de vainilla, con ligeros matices 

de cereza, combinada con el olor de una masa salada a base de trigo”198.  

 

En relación a las solicitudes hechas por parte de la USPTO, la solicitante dio 

contestación a cada una de sus peticiones, en primer lugar aportó copia de todos los medios 

publicitarios desde el año 1950 en donde se evidencian las campañas publicitarias respecto 

al aroma especial del producto, es decir, del compuesto de modelado de juguetes, asimismo 

dio una explicación de los aromas utilizados por parte de todos sus competidores, 

incluyendo aquellos aromas que pudieran ser los más parecidos, y por sí esto fuera poco, 

le hizo llegar a la USPTO especímenes de sus competidores, de donde se evidenciaba la 

diferencia, y por lo tanto la distintividad de su aroma respecto al de la competencia, por otra 

parte, el solicitante explicó que el aroma es un atributo adicional y no intrínseca su producto, 

lo cual lo hace no funcional, y por lo tanto registrable199.  

 

Finalmente, y atendiendo la última observación de la USPTO, la solicitante aceptó 

el cambió de la descripción del aroma, a efecto de hacerla lo más precisa a la realidad, 

siendo esta la de “la marca es un aroma de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, 

de vainilla, con ligeros matices de cereza, combinada con el olor de una masa salada a 

 
197 Idem. 
198 Idem. 
199 Idem. 
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base de trigo”200. El resto es historia, la marca fue otorgada bajo el Registro Principal el día 

15 de mayo de 2018. 

 

 

3.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 
La OMPI se ha manifestado en el entendido de que una de las principales funciones 

de las marcas es la de diferenciar los productos y servicios de una empresa con los demás, 

siendo que es precisamente esta función el significado que se le otorga a uno de sus 

principales elementos, que es la distintividad201. 

 

 En un consenso hecho por la OMPI, se encontró que independientemente el país, 

estos respetan el que los olores también deban pasar las pruebas en cuanto a la 

distintividad, así como el resto de las marcas. En esencia, lo anterior implica el evaluar si la 

competencia del solicitante querría o necesitaría de forma legítima utilizar el aroma en el 

desarrollo de su actividad202. 

 

 Dado lo anterior es que algunos aromas en distintos países han sido declarados 

como no aptos para poder distinguir, entre estos olores se encuentran aquellos que son 

intrínsecos a los productos en sí, como perfumes y aceites esenciales; aromas 

considerados de enmascaramiento, ya que cuentan con un propósito funcional, y por lo 

tanto no pueden distinguir; y aquellos olores que son funcionales o comunes respecto a la 

industria del producto del cual se trata, como por ejemplo, el aroma de limón de productos 

de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable. 

 

 

C.- La regulación de las marcas olfativas en México. 
 

Como se llegó a abordar en el primer capítulo, en México antes de la reforma del 18 

de mayo de 2018 de la LPI, prevalecía un régimen de marcas convencionales, tan es así, 

 
200 Idem. 
201 Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “Principios básicos de la propiedad industrial”, (Documento 
web), Principios básicos de la propiedad industrial, 2016, en: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf (Consultado el 16 de septiembre de 2019). 
202 Organización Mundial de la Propiedad Industrial, “Nuevos tipos de marcas”, (Documento web), Comité 
Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, noviembre 2006, 
en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc (Consultado el 9 de octubre de 2019). 
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que el artículo 88 que fungía como la base de este régimen disponía que las marcas eran 

“todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase 

en el mercado” 203. 

 

A raíz de la reforma del 18 de mayo de 2018 de la LPI es que se establece un cambio 

de régimen marcario, aceptando a aquellas marcas no tradicionales, esto gracias al nuevo 

concepto de “marca” adoptado por la LPI, siendo este el de: 

 

Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos 

y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto 

claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros 

de su misma especie o clase en el mercado. 

 

En el entorno internacional, el día 30 de noviembre de 2018 USA, Canadá y México 

suscribieron el T-MEC, siendo que México el día 19 de junio de 2019 se volvió el único de 

estos tres países en ratificarlo204. El T-MEC en su artículo 20.17 dispone que “Ninguna Parte 

requerirá́, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni 

denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está 

compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte realizará los mejores esfuerzos para 

registrar marcas olfativas. Una Parte podrá́ requerir una descripción concisa y precisa, o 

una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable”205.  

 

Por otra parte, en cuanto a los signos que pueden ser objeto de protección bajo la 

figura de una marca, la LPI dispone que: 

 

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:  

 

(…) 

 

VI.- Los olores;  

 

 
203 Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, México, Op. Cit., artículo 88. 
204  http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/45248-aprueba-senado-t-mec-es-un-
mensaje-para-la-estabilidad-economica-de-mexico.html 
205https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf 
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(…) 

 

VIII.- La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI del 

presente artículo.  

 

Del marco jurídico mexicano y hasta este punto, es que resulta claro que: i) cualquier 

signo que pueda ser perceptible por los sentidos; ii) pueda representar de forma objetiva; y 

iii) distinga productos y/o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado 

tenga la posibilidad de ser tutelado bajo la figura de “marca”. Por otra parte, para cualquier 

lector y/o jurista, no es noticia que existe una interrogante respecto a lo que se entiende por 

el término representación objetiva y/o distintividad en cuanto a los olores.  

 

Abarcando otros apartados de la LPI, dentro del artículo 90 de la LPI es que se 

desprenden un sin número de causales que el IMPI puede invocar para no otorgar el registro 

de una marca, mismas que pudieran ser igualmente aplicables para los olores, puesto que 

el mismo artículo 89 considera que los aromas pueden quedar protegidos como marcas. 

Entre las principales causales que pudieran argumentarse para prohibir el registro de un 

olor como marca se encuentran: 

 

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca 

que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, 

en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto, para ser aplicadas a 

cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita 

pudiese:  

 

a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca 

notoriamente conocida;  

 

b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca 

notoriamente conocida;  

 

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o  

 

d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. 
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Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea 

titular de la marca notoriamente conocida;  

 

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca 

que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II 

BIS, del Título Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.  

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea 

titular de la marca famosa;  

 

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una 

marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada 

y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan 

incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite 

por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos; 

 

(…) 

 

Un punto a resaltar de todas y cada una de estas causales, es que no existe una 

distinción propia del tipo de signo, es decir, mención del sentido por el cual el signo puede 

ser percibido. Es precisamente este punto en donde el intento de cambiar el régimen jurídico 

respecto a las marcas presenta un obstáculo adicional, cuyas implicaciones derivan desde 

la definición propia de lo que se entiende por una marca206. 

 

De forma adicional, resulta importante resaltar que el artículo 90, al igual que en 

Colombia, y los EUA, también contempla la distintividad adquirida, la LPI a la letra dispone 

“No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente artículo, 

cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, 

un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio. No será 

aplicable lo dispuesto por la fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un 

 
206 Véase artículo 88 de la LPI. 
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carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiendo que no es 

admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad”207. 

  

Por otra parte, el RLPI en el caso de los signos olfativos no se pronuncia en ninguno 

de sus artículos, y tampoco por lo que se entendería por una representación objetiva y/o 

distintividad, por lo que no hay mayor reglamentación sobre el cómo se debe solicitar el 

registro de un signo olfativo ante la autoridad. Independientemente de lo poco y nada que 

señalan la LPI y el RLPI respectivamente en cuanto a los olores como signos olfativos, el 

formato publicado por el IMPI da algunas pautas por las cuales se puede inferir el cómo 

realizar un registro de marca olfativa208. 

 

Más allá de las costumbres y/o criterios a los cuales la autoridad se hayan acogido 

para la emisión de un nuevo formato para el registro de marcas olfativas, se vuelve 

indiscutible que es una falta jurídica, toda vez que en ninguna norma existen las bases que 

justifiquen los apartados, sus alcances, y los parámetros sobre los cuales la autoridad tiene 

que ponderar para pronunciarse sobre el otorgamiento/caducidad de una marca cuyo objeto 

de protección es un signo distinto a aquél que es percibido por la vista, en el caso de esta 

investigación, un olor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
207 Véase artículo 90 de la LPI. 
208 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Servicios que ofrece el IMPI”, en Formatos del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial,  octubre de 2019, https://www.gob.mx/impi/acciones-y-
programas/servicios-que-ofrece-el-impi-formatos (Consultado el 9 de octubre de 2019). 
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III.- EL ANÁLISIS ACTUAL DE UNA SOLICITUD DE MARCA OLFATIVA EN MÉXICO Y 
UNA PROPUESTA DE REGULACIÓN. 
 

Habiendo agotado el primer y segundo capítulo referentes a la relevancia de los 

olores en la industria, y del marco jurídico para el registro de los olores como marca en dos 

países con distintos sistemas jurídicos, ya existe la información suficiente para ser 

interpretada, seleccionada y procesada. 

 

La relevancia del presente capítulo obedece a la importancia misma de esta 

investigación, toda vez que este capítulo, especialmente el apartado C, representa la 

hipótesis de la presente tesina. En esencia, este capítulo es la culminación de la 

investigación, la propuesta para establecer algunas medidas que con base al desarrollo de 

este trabajo se consideran necesarias en el marco jurídico mexicano para evitar el generar 

un estado de indefensión o inseguridad jurídica. 

 

Conociendo los criterios de registrabilidad para las marcas olfativas en Colombia y 

EUA, así como el marco jurídico mexicano, es importante que antes de emitir una propuesta 

de regulación, llegar a entender la forma en que se aplica la legislación mexicana en un 

caso en concreto (A); para posteriormente conocer aquellas características relevantes del 

sistema jurídico colombiano y norteamericano (B); y finalmente, con base a los sistemas 

jurídicos analizados, proponer modificaciones al marco jurídico mexicano para disminuir la 

exposición de generar un estado de indefensión o inseguridad jurídica (C). 
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A.- Un análisis de la solicitud de una marca olfativa y del problema jurídico que 
conlleva en México. 

 
Derivado del marco jurídico y las condiciones que se fueron propiciando a raíz del 

mismo, es que empezaron a surgir las primeras solicitudes de marcas olfativas en México, 

pero; ¿cómo es que se realizan las solicitudes de marcas olfativas si no se conoce lo que 

se entiende por representación objetiva y/o distintividad? 

 

 El primer ejemplo que se tiene sobre una marca olfativa que se ha otorgado en 

México fue el de la compañía Hasbro, Inc.209, empresa norteamericana que presentó su 

solicitud al IMPI el día 10 de agosto de 2018, y a la cual se le otorgo el número de expediente 

2088148, solicitud que finalmente se le otorgó bajo el registro número 1966698210.  

 

En cuanto al fondo de la solicitud de la referida marca olfativa se seleccionó el olor 

como signo perceptible, así como el objeto que distingue dicho olor, es decir, la clase 28, 

específicamente lo referente a “pasta de modelar de juguete”211. Respecto a la descripción 

de la marca se estableció “la marca olfativa, no visual, Play-Doh consistente en una pasta 

de modelar de juguete con color”, y en cuanto a la representación de la marca para 

determinar el objeto de la protección lo establecieron como “un olor inconfundible formado 

por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con 

pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”212. 

 

 Para el análisis de la solicitud (ahora marca) de Play-Doh, se tienen que desprender 

los distintos elementos que la componen. Atendiendo al artículo 88 de la LPI, una marca 

es: i) todo signo perceptible por los sentidos; ii) susceptible de representar de forma objetiva; 

y iii) distinguir productos o servicios de otros de su misma clase y/o especie en el mercado. 

 

 
209 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Entrega IMPI primeros títulos de registro de marcas olfativas, 
sonoras e imagen comercial”, en Publicaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  octubre de 
2019, https://www.gob.mx/impi/articulos/entrega-impi-primeros-titulos-de-registro-de-marcas-olfativas-sonoras-
e-imagen-comercial-190116?idiom=es (Consultado el 9 de octubre de 2019). 
210Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Marca con registro 1966698”, (Documento web), Marcanet, 
octubre 2019, en: 
https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pgi  
(Consultado el 9 de octubre de 2019). 
211 Idem. 
212 Idem. 
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 En la solicitud de la marca de Play-Doh se fijó el olor como el signo perceptible sobre 

el que versaría la protección, así como el objeto que distinguiría, es decir, la “pasta de 

modelar de juguete”, y en teoría, la representación objetiva del signo perceptible, siendo 

esta la de “un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de 

una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de 

una masa salada a base de trigo”.  

 

 En cuanto al análisis de los elementos de la solicitud de Play-Doh que pudieran (y 

que la hicieron) llegar a consagrarse finalmente como una marca registrada, es 

indiscutiblemente necesario el sujetarlos a un escrutinio: 

 

- Signo perceptible: el signo señalado fue un olor, y con base a la definición de 

marca del artículo 88 de la LPI, cualquier signo perceptible por los sentidos 

puede llegar a constituirse como una marca, por lo que hasta este punto no 

existe ninguna repercusión jurídica en que se haya otorgado el título de marca 

olfativa;  

 

- Representación objetiva:  la forma de representación del signo objeto de 

protección en la solicitud fue de forma escrita, siendo esta la de: “un olor 

inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una 

fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural 

de una masa salada a base de trigo”. 

 
 Atendiendo a esta descripción del olor en la solicitud de la marca Play-Doh, y al 

artículo 88 de la LPI; ¿esta representación determina el objeto claro y preciso de 

la protección?, la respuesta es no, toda vez que “un olor inconfundible” puede 

ser de cualquier tipo, “un olor inconfundible formado por una combinación dulce”, 

la descripción dulce es muy genérica, y si tomamos en consideración la 

descripción completa, “un olor inconfundible formado por una combinación 

dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños 

acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”, es difícil 

determinar a que se está refiriendo por “musgosa”, “acentos de cereza” y el “olor 

natural de una masa salada a base de trigo”, por lo que en efecto, difícilmente 

se puede afirmar que solamente una descripción escrita es una representación 
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que permite determinar el objeto claro y preciso de la protección del signo 

olfativo. 

 

- Distintividad: el fin de toda marca es la de distinguir un producto y/o servicio de 

otro de su misma clase en el mercado. Para efecto de determinar si la marca de 

Play-Doh que fue otorgada realmente distingue a otros olores implementados en 

productos de la clase 28, específicamente “pasta de modelar de juguete”, hay 

lugar a preguntarse sí la representación objetiva propuesta por Hasbro es 

comprendida por el público consumidor. Es decir, para poder haber otorgado el 

título de la marca olfativa de Play-Doh de una manera objetiva se debió haber 

considerado a la competencia de Hasbro que manufactura el mismo tipo de 

productos, y así una muestra representativa de los consumidores de esta clase 

de productos debería tener la capacidad de asociar “un olor inconfundible 

formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con 

tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa 

salada a base de trigo” únicamente con el producto de Hasbro y no con el 

producto similar de la competencia de Hasbro. 

 

En principio se podría decir que la solicitud de Hasbro cumplió con todos los 

requisitos legales para que les otorgaran la marca olfativa de Play-Doh, y es que, de facto, 

así fue. Sin embargo, la LPI o el RLPI al no contemplar los alcances y definiciones de los 

elementos que componen a lo que ahora se conoce como una “marca”, razón por la cual 

fue otorgado el título de marca olfativa. En síntesis, el marco jurídico mexicano actual sobre 

la propiedad industrial no dio margen de acción a la autoridad para que se manifestara de 

otra forma distinta a como lo hizo. 

 

 Con base a lo ya abordado en otros apartados de la presente investigación, se 

entiende que un estado de incertidumbre puede derivar cuando la ley es omisa en cuanto 

a los elementos mínimos para que el gobernado pueda hacer valer sus derechos, y para 

que la autoridad no incurra en arbitrariedades derivadas por la ausencia de dichos 

elementos en la norma213. Por otra parte, el estado de indefensión deriva cuando existe la 

 
213 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2006, Loc. Cit. 
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ausencia de una audiencia o cuando a un individuo se le niega indebidamente la posibilidad 

de aportar medios de defensa214. 

 

 Tomando en consideración lo anterior cabe preguntarnos sí; ¿las disposiciones de 

la LPI y su reglamento son suficientes para salvaguardar los derechos de los titulares de 

las marcas olfativas o de cualquier tercero?, siendo más preciso aún; ¿el marco normativo 

mexicano respecto a las marcas olfativas conlleva a un estado de incertidumbre e 

indefensión jurídica?, la respuesta es sí. El marco jurídico actual sobre el cual operan las 

marcas en México genera un estado de incertidumbre e indefensión jurídica.  

 

Lo anterior es fácilmente comprensible si de partida consideramos que el 

otorgamiento de marcas que están compuestas por signos susceptibles a la vista es muy 

complejo, y en todos los casos es muy subjetivo215. Ahora bien, al tratarse de otorgar marcas 

que están compuestas meramente por olores la tarea se complica exponencialmente, y más 

tortuoso resulta el determinar si de una marca olfativa registrada y una solicitud de marca 

olfativa existe una similitud en grado de confusión tal cual dicta el artículo 90 de la LPI216. 

En este sentido, la LPI al no contemplar parámetros de representación y/o que permitan 

determinar la distintividad entre signos olfativos, hace que se vuelva imposible el 

argumentar que un olor que se pretende registrar como marca es distinto a uno que ya se 

encuentra registrado como marca, situación que claramente genera un estado de 

indefensión jurídica. 

 

Aunado a lo anterior, el análisis por parte del examinador del IMPI se vuelve más 

sofisticado si consideramos que no cuenta con otro medio de análisis sensorial más que la 

descripción escrita del olor como único parámetro para determinar: i) si otorga la marca 

olfativa; ii) dicta que existe una similitud en grado de confusión, citando anterioridad de la 

marca; o iii) concluye que no tiene elementos para sostener que determinado olor en verdad 

distingue determinados objetos, entre otras acciones 217 . En este orden de ideas, 

independientemente de la resolución que gire el IMPI en cualquiera de estos supuestos ya 

 
214Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1953, Loc. Cit.  
215 Rodríguez Cortés, Aldo Ricardo, Examen de novedad, marcas. Un compendio de Propiedad Intelectual, 
México, Editorial Lawgic, 2014, págs. 16 a 24. 
216Centeno Huerta, Felipe, “Marcas olfativas y sonoras en México: los nuevos desafíos en materia de propiedad 
industrial”, en Revista del IIJ, Número 51, mayo-junio 2019, 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13585/14952 (Consultado el 21 de 
octubre de 2019). 
217 Idem. 

https://books.google.com.mx/books?id=EIy3CQAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Otorgamiento+de+marcas,+analisis+de+marcas+subjetivo&source=bl&ots=1SGc4JLmfF&sig=ACfU3U1vHNllJm-mYUndVL6WqrOQr0xcVA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwilq6D6pvzkAhVWuZ4KHd0EAcw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=Otorgamiento%20de%20marcas%2C%20analisis%20de%20marcas%20subjetivo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=EIy3CQAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Otorgamiento+de+marcas,+analisis+de+marcas+subjetivo&source=bl&ots=1SGc4JLmfF&sig=ACfU3U1vHNllJm-mYUndVL6WqrOQr0xcVA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwilq6D6pvzkAhVWuZ4KHd0EAcw4ChDoATACegQICBAB#v=onepage&q=Otorgamiento%20de%20marcas%2C%20analisis%20de%20marcas%20subjetivo&f=false
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se puede considerar como una arbitrariedad por no contar con los medios de análisis para 

pronunciarse, y es entonces que en consecuencia se genera un estado de incertidumbre 

jurídica. 

 

Del análisis de una marca que fue otorgada por el IMPI con base al marco jurídico 

actual se desprenden un sinfín de supuestos que pudieran generar un estado de 

incertidumbre e indefensión jurídica. De forma preliminar se puede apreciar que la reforma 

del 18 de mayo de 2018 de la LPI abre un abanico de oportunidades en cuanto al registro 

de marcas se refiere, planteando así mismo numerosos desafíos para la autoridad, 

estudiosos, y juristas de la materia. Desafíos que deberán ir siendo planteados, estudiados 

y superados a través de investigaciones como ésta. 

 

 

B.- Consideraciones relevantes de los sistemas jurídicos analizados. 
 

Dentro de este subcapítulo se pretenden abordar todas aquellas consideraciones 

relevantes respecto al marco jurídico que concierne al registro de las marcas olfativas en 

los países que fueron analizados, entre ellos Colombia, EUA y México. Lo anterior tiene 

como finalidad desprender aquellos elementos que podrían acarrear valor en una propuesta 

de reglamentación para el registro de este tipo de marcas en México. 

 

En sentido de lo anterior, es que primeramente se analizaran las características que 

se desprenden del marco jurídico respecto a los elementos de las marcas en Colombia (1); 

para después pasar al análisis de registrabilidad desde la perspectiva del common law en 

los EUA (2); y posteriormente culminar con las consideraciones que se desprenden del 

sistema colombiano, estadounidense en comparación al mexicano (3). 

 

 

1.- República de Colombia. 
 

En el caso particular de Colombia, la decisión 486 que contiene el Régimen Común 

de la Propiedad Industrial respecto a los países que conforman la Comunidad Andina, se 

dispone que una marca es “(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
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servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 

representación gráfica” 218.  

 

En atención de la definición de marca que rige en Colombia se desprenden los dos 

elementos que fueron parte del análisis en el capítulo previo, y son precisamente las 

características relevantes de estos dos elementos que pretenden contemplarse en este 

apartado para ser considerados para proponer la regulación que debiera implementarse a 

las marcas olfativas para su registro en México.  

 

A raíz de lo ya planteado, en primeramente se abordarán las características del 

elemento de representación (1.1); para posteriormente resaltar las características del 

elemento de distintividad (1.2).  

 

 

1.1. Representación. 
 

La primera característica que debe tomarse en cuenta en Colombia respecto al 

elemento de representación de una marca, es que la norma dicta que la representación sea 

gráfica. Según la SIC, la representación gráfica implica que la misma se haga a través de 

“palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera tal que el consumidor lo 

perciba, lo conozca y lo solicite”219. Adicionalmente, la SIC establece que la representación 

debe ser “clara, precisa, duradera, completa, objetiva”220. 

 

No obstante a lo anterior, y con base a los distintos precedentes que ha habido 

respecto al intento del registro de marcas olfativas en Colombia, la SIC se ha manifestado 

en el sentido de que: i) las fórmulas químicas para representar los aromas no cumplen con 

el elemento de la representación gráfica, puesto que la fórmula química es la composición 

del producto mismo, no del aroma, por otra parte, debido a la complejidad de las fórmulas 

químicas, el público consumidor no puede percibirlas221; y ii) la descripción escrita del aroma 

 
218 Decisión 486, Comunidad Andina, Perú, Lima, Op. Cit., art. 134. 
219 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” Loc. Cit., 
220 Idem. 
221 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 011956 por la cual se niega el registro bajo 
el expediente número 05-47635, Loc. Cit. 
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tampoco cumple con el elemento de representación gráfica, toda vez que la misma resulta 

no ser suficientemente precisa222. 

 

De los precedentes en cuanto a las solicitudes de marcas en Colombia se desprende 

que una representación a través de fórmulas químicas y una descripción simple del aroma, 

bajo la percepción de la SIC no cumplen con el elemento de la representación gráfica y por 

lo tanto los aromas que se pretendan representar de esta forma su registro será rechazado. 

 

Según algunos doctrinarios, la decisión de la SIC respecto a rechazar estos medios 

de representación de los aromas pudiera obedecer a que se pretende que el consumidor 

pueda percibir el signo que se busca registrar, facilitar a la oficina de marcas el análisis del 

signo a registrarse, y poner a disposición de terceros la representación del aroma para 

efecto de que en su caso puedan oponerse223. 

 

Según la SIC; ¿la representación gráfica no puede llevarse a cabo a través de 

palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, entre otros?, y es que en los dos 

precedentes donde la SIC se ha pronunciado respecto al elemento de la representación 

gráfica en los aromas, lo ha hecho de forma negativa, argumentando que en ambos casos 

no se cumple con este elemento, ya sea porque terceros no lo entenderían, o por que la 

representación es poco precisa. 

 

Independientemente de lo que haya dictado la SIC en los precedentes respecto a 

las marcas olfativas, es jurídicamente ilógico el que no se cumple con el elemento de la 

representación gráfica (según definida por parte de la misma SIC), sí por una parte se 

muestra una formula química y por la otra también se adjunta una representación por medio 

de palabras del aroma a registrarse.  

 

Lo anterior primeramente por que indistintamente de que la formula química no sea 

del aroma y sea de un producto, a nivel técnico se puede derivar el aroma que generan 

esos componentes químicos al estar combinados, y por la otra parte, respecto a la 

representación gráfica a través de una descripción escrita del aroma, esta sí es fácilmente 

 
222 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 1765 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 10-39538, Loc. Cit., 
223 Díaz Trillos, Camilo Andrés, Op. Cit., página 56.  
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entendible por cualquier tercero, y en teoría viene siendo una descripción del aroma que 

producen un conjunto de químicos, es decir, la fórmula química que para tales efectos 

también se presentó en las solicitudes.   

 

 
1.2. Distintividad. 
 
 Sobre este elemento en Colombia, y me atrevería a decir que, en cualquier país, es 

equivalente a la misma razón de ser de las marcas. En esencia, la distintividad implica que 

los consumidores puedan diferenciar productos o servicios de otros de su misma clase en 

el mercado, evitar confusión respecto a los mismos, y la capacidad de vincular los productos 

o servicios con una determinada calidad o características224. 

 

 Dentro del concepto de la distintividad se tiene que hacer una diferencia con 

respecto a la distintividad adquirida. En el derecho colombiano cuando se habla de una 

distintividad se hace referencia a la capacidad intrínseca que tiene un signo de diferenciar 

un producto o servicio sin que exista confusión alguna con sus características esenciales225. 

Sin embargo, también existe la distintividad adquirida, este concepto en Colombia implica 

el reconocimiento que se le da al uso constante de algún signo que en principio no tenía la 

capacidad de generar un reconocimiento por parte del público consumidor226. 

 

 Respecto a los precedentes que existen en donde se pretendió registrar una marca 

olfativa en Colombia, tal cual como se deriva del segundo capítulo, considero que la SIC en 

parte se pronunció de forma adecuada, ya que en principio se podría pensar que no hay 

alguna distintividad sobre los productos de los cuales se busca registrar el aroma227, pero 

del estudio de estos expedientes, la decisión por parte de la SIC respecto a que el olor a 

registrarse no cumple con el elemento de la distintividad deriva únicamente de una 

suposición, más no de un análisis fundamentado, lo cual a mi criterio es fácilmente 

impugnable. 

 

 
224  Castañeda López, Ximena, De los signos distintivos y los nombres de dominio en internet, (Tesis de 
Licenciatura), Op. Cit., pág. 17. 
225 PROCESO 388-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, febrero 2016, Loc. Cit., 
226 Mor García, Daniel y Tobaz Zarate, Carolina, “Que es y como probar la distintividad adquirida”, Op. Cit., pág. 
2. 
227 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 1765 por la cual se niega el registro bajo el 
expediente número 10-39538, 26 de enero de 2011, Op. Cit., págs.4 a 5. 
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 Lo anterior no es más que una evidencia innegable de una falta de regulación 

adecuada en cuanto a la tramitología en el registro de marcas olfativas, ya que para efectos 

de un análisis a la distintividad, con base al marco jurídico colombiano se debió descartar 

en la funcionalidad (como se conoce en EUA) en el producto, comprobar que el aroma a 

registrarse es diferente a los usados por la competencia, y además cerciorarse que el 

público consumidor es capaz de distinguirlo respecto a productos de otros competidores.  

 

 Por otra parte considero acertada la respuesta hecha por la SIC en la consulta sobre 

los requisitos a considerarse en la presentación de solicitudes de registro de marcas 

olfativas, donde se manifestó en el sentido de que habría una mayor probabilidad en cumplir 

con el requisito de la distintividad si el solicitante aportara pruebas en cuanto a que el aroma 

a registrarse ha obtenido distintividad el mercado, siendo que las pruebas podrían consistir 

en un estudio de mercado que demostrara que un porcentaje considerable del público 

consumidor reconoce el olor como un diferenciador del producto sobre el cual se registraría 

el aroma228. 

 

 No cabe duda de que habrá que esperar a que existan mayores solicitudes de 

registros de marcas olfativas en las que medien diferentes tipos de prueba para ir 

determinando la clase de evidencia que es la idónea para demostrar que se cumple con 

este elemento a plena satisfacción de la SIC. 

 
 

2.- Estados Unidos de América. 

 
Muy diferente al caso colombiano, se encuentra EUA, el cual, en su norma, la 

Lanham Act, define a las marcas registradas como “cualquier palabra, nombre, símbolo, 

dispositivo, o cualquier combinación de los mismos” 229 . Es más que obvio que de la 

definición de marca que presenta la Lanham Act no se evidencian elementos trascendentes 

o la posibilidad de registrar marcas olfativas, sin embargo, gracias al sistema de 

precedentes es que se fueron desarrollando los distintos conceptos y reglas para el registro 

de este tipo de marcas no tradicionales. 

 

 
228 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” Loc. Cit., 
229 15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1127 CONSTRUCTION AND DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER. 
229 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (93-1577), Loc. Cit. 
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Derivado de lo anterior es que se abordara los elementos que han sido desarrollados 

a través de precedentes, siendo que en primer lugar se tomarán en cuenta aquellas 

características del elemento de representación (2.1); para posteriormente considerar 

aspectos importantes del elemento de distintividad (2.2).  

 
 
2.1. Representación. 

 
Con base a diferentes resoluciones judiciales, es que se llegaron a las 

modificaciones del TMEP, disposición normativa que a la fecha y respecto a la 

representación de los olores para ser registrados como marcas dispone que, los olores, no 

requieren una forma especial de representación, por lo que una descripción del olor que se 

requiere proteger es suficiente para cumplir con este elemento230. 

 

En este mismo sentido el TMEP dispone que tratándose de marcas que consisten 

en sonidos, aromas, u otras no susceptibles de una percepción visual, el solicitante de la 

marca no tiene que presentar un dibujo que abale su representación231. Así mismo, el resto 

del cuerpo del TMEP es consistente en cuanto a que tratándose de olores no se requieren 

forma especial para representarlos al momento de solicitar su registro232. 

 

Por otra parte, además de tener en cuenta que el TMEP no establece formas 

especiales de representar a los olores, tampoco contempla parámetros o lineamientos para 

ello233. Independientemente de lo que contempla el TMEP, en la práctica es indiferente, ya 

que la representación a través de una descripción del aroma suele ser suficiente, esto se 

evidencia según el registro de la marca olfativa Play-Doh que se otorgó en EUA, en donde 

se describió a la marca como “un aroma de una fragancia dulce, ligeramente almizclada, 

de vainilla, con ligeros matices de cereza, combinada con el olor de una masa salada a 

base de trigo”234. 

 

Con base a lo abordado en el transcurso de esta investigación es mi opinión que 

una descripción meramente del aroma podría acarrear diversas complejidades, pues este 

 
230 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
231 United States Patent and Trademark Office, “Drawing”, Trademark Manual of Examining Procedure, Loc. Cit. 
232 Idem. 
233 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
234  United States Patent and Trademark Office, “Trademark Registration Number 5467089”, Trademark 
Electronic Search System, Loc. Cit., 
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tipo de representación sí podría recaer en la subjetividad y en la carencia de bases objetivas 

para su descripción. 

 

 
2.2. Distintividad. 
 

Sobre el elemento de la distintividad, la primera diferencia que existe con respecto 

a Colombia, es que para el common law y por lo tanto para los EUA, este elemento es el 

que presenta un mayor obstáculo para el otorgamiento de un registro de una marca no 

tradicional, incluyendo para las marcas olfativas. 

 

Recordando lo que predica la Lanham Act, esta dispone que las marcas registradas 

son “cualquier palabra, nombre, símbolo, dispositivo, o cualquier combinación de los 

mismos (…) para identificar y distinguir sus productos, sus productos únicos de aquellos 

que son fabricados o vendidos por otros, e indicar la fuente de los productos, incluso si la 

fuente misma es desconocida”235. De esta definición, al igual que sucede en Colombia, 

queda claro que la distintividad representa la razón de ser de las marcas. 

 

Sobre la distintividad en los primeros precedentes y en las primeras instancias, se 

desprende que los aromas si son registrables en la medida de que los mismos no sean 

inherentes a los productos de los cuales se desprendan, sino que tendrían que ser 

características que para tales efectos el solicitante le confiere o propicia al producto 

(doctrina de la funcionalidad)236.  

 

De los precedentes que fueron objeto de análisis en el capítulo segundo, además 

de tener que comprobar que el aroma no es atributo propio del producto, se desprende que, 

en EUA para poder determinar la distintividad, también se tiene que verificar que: El aroma 

que se pretende proteger no se encuentre en uso por la competencia, o que este no sea 

parecido; que haya evidencia en donde se publicita y describe la característica del olor del 

producto; y se pueda evidenciar o comprobar que el público consumidor de esos productos 

pueden identificarlos a través del olfato237. 

 
235 15 U.S.C. 1127 Lanham Act, Op. Cit., §1127 CONSTRUCTION AND DEFINITIONS; INTENT OF CHAPTER. 
236 Campton, Amanda, “Acquiring a Flavor For Trademarks: There’s No Common Taste in the World”, Op. Cit., 
pág. 344.   
237 Fleck, Lorraine, “What Make Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdiction re 
Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks”, Op. Cit., pág. 25. 
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Bajo una postura más contemporánea, la distintividad también guarda un papel 

fundamental en el aspecto de competencia económica, en el sentido de que, si el uso de 

un aroma por parte de una persona generara una desventaja significativa a sus 

competidores, el registro de la marca no podría otorgarse238.  

 

Con base a lo anterior, y de forma adicional, un aroma es funcional y por lo tanto no 

registrable, sí: i) el aroma genera una ventaja competitiva con respecto a terceros; ii) se 

establece que el aroma es la única característica que genera la ventaja competitiva; iii) la 

fabricación del producto tiene como resultado el aroma y con ello costos más bajos239. 

 

Dejando de lado la doctrina de la funcionalidad, al igual que en Colombia, existe lo 

que se conoce como distintividad adquirida, sin embargo, en EUA se le llama como 

secondary meaning, que es la posibilidad de registrar cualquier signo que por sí mismo no 

es distintivo, pero con el paso del tiempo los consumidores logran distinguirlo 240 . El 

secondry meaning es un remedio a las causales de no registrabilidad para las marcas en 

general. 

 

Ahora bien, el TMEP dispone que, para poder llevar a cabo una parte de análisis en 

cuanto a la distintividad, se tiene que hacerle llegar a la USPTO un espécimen que contenga 

el aroma objeto de protección241. Así mismo, también contempla que los aromas que tienen 

un propósito utilitario no pueden registrarse por carecer de distintividad, como es el caso de 

los perfumes o ambientadores242. 

 

 Tomando como base el procedimiento en donde EUA otorgó el último registro de 

marca olfativa, siendo esta la de Play Doh, solicitada por parte de Hasbro Inc, se desprende 

que es importante: i) dotar a la autoridad de un espécimen para que lleve a cabo su análisis 

respecto a la distintividad; ii) evidenciar que el aroma a registrarse en realidad es diferente 

a los usados por la competencia; iii) hacer entrega a la autoridad de especímenes de la 

competencia, a efecto de que la autoridad pueda llegar a la conclusión respecto de si existe 

 
238 Justia US Supreme Court, 2001, US court of Appeals, 532 U.S 23, Op. Cit pág. 24. 
239 Iaitskaia, Maria, Trade Mark and Function, Op. Cit., pág. 30. 
240 Linford, Jake, “A Linguistic Justification for Protecting Generic Trademarks”, Op. Cit., página 124. 
241 United States Patent and Trademark Office, “Material Appropriate as Specimens for Trademarks”, Loc. Cit., 
242 United States Patent and Trademark Office, “Substantive Examination of Applications”, Trademark Manual 
of Examining Procedure, Loc. Cit., 
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o no una diferenciación de productos; iv) uso de publicidad en donde se evidencie el uso 

de los aromas en los productos bajo los cuales se registrara; v) argumentar que el aroma 

no es una característica funcional 243. 

 

 

3.- Comparativa con los Estados Unidos Mexicanos. 

 
En el caso de México resulta muy difícil el diferenciar y pronunciarse respecto a los 

elementos que componen a una marca, toda vez que, debido a la poca información, escaza 

legislación, pocos precedentes y a la falta de regulación, resulta imposible el ahondar 

mucho en el tema, pero es precisamente esta circunstancia la fuente de la problemática 

jurídica de esta investigación, y es que un tema jurídicamente tan complejo no puede 

abordarse únicamente con el cambio de un concepto244. 

 

Este apartado representa el análisis de los elementos de representación y 

distintividad bajo la perspectiva de los sistemas jurídicos previamente analizados con 

respecto a México. En razón a lo anterior, es que en primera instancia se hará la 

comparativa sobre el elemento de representación (3.1); y de forma subsecuente la 

correspondiente a la de la distintividad (3.2). 

 

 
3.1. Representación. 

 
Sobre este elemento, Colombia desde la definición jurídica de lo que considera 

“marca” establece que el signo a registrarse como tal debe ser capaz de representarse de 

forma gráfica245. Al respecto y derivado de los distintos precedentes, se ha evidenciado que 

la descripción escrita del aroma, y las fórmulas químicas, no son el medio idóneo para 

representar de forma gráfica a los olores246. 

 

Por otra parte, de los precedentes de EUA y del TMEP, se desprende que, para 

representar los aromas, basta con describir el olor de forma escrita247. En este sentido, es 

 
243 Krob, Nicholas, Op.Cit., página 4. 
244 Se hace referencia al concepto de marca. 
245 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” Loc. Cit., 
246 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución número 011956 por la cual se niega el registro bajo 
el expediente número 05-47635, Loc. Cit. 
247 Barrios Espinosa, Daniel, Op.Cit., página 10. 
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que las distintas disposiciones normativas no exigen que el solicitante adjunte fórmulas, 

dibujos, o alguna otra forma de representación248.  

 

Sobre este elemento, la postura de México parece inclinarse más a la de EUA. Lo 

anterior toda vez que la LPI considera que el signo a inscribirse debe representarse de 

forma objetiva249, y con base al primer precedente de marca olfativa otorgado en México, 

es que se desprende que una descripción del aroma suele ser suficiente para poder 

otorgarse el referido registro250. 

 
 

3.2. Distintividad. 

 
En Colombia, la distintividad implica que los productos y/o servicios puedan ser 

diferenciados de otros de su misma clase en el mercado251, también consideran la teoría de 

la funcionalidad dentro de sus precedentes252, pero es importante señalar que no cuentan 

con parámetros o alguna regulación para comprobar que se cumple con este elemento, no 

obstante lo anterior, la SIC se ha manifestado en el sentido de que los solicitantes podrían 

tener una mayor probabilidad en lograr argumentar que se cumple con este elemento si 

pueden allegar pruebas de mercado que evidencien que el público consumidor diferencia 

el producto bajo el cual se registrara el aroma253. 

 

A diferencia de Colombia, en EUA existe normativa procedimental para comprobar 

la distintividad, como el tener que dotar a la autoridad de especímenes que se encuentren 

impregnados con el aroma a ser registrado, especímenes de productos de la competencia 

para determinar si existen diferencias, pruebas de la publicidad hecha sobre el aroma del 

producto a registrarse, entre otros254. Por otra parte, la doctrina de la funcionalidad es la 

base de la distintividad en el sistema norteamericana, siendo que se toma en cuenta la 

posible afectación al mercado en el caso del otorgamiento de la marca255. 

 
248 United States Patent and Trademark Office, “Drawing”, Trademark Manual of Examining Procedure, Loc. Cit. 
249 Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, México, Op. Cit., artículo 88. 
250 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Marca con registro 1966698”, Loc. Cit.,  
251  Castañeda López, Ximena, De los signos distintivos y los nombres de dominio en internet, (Tesis de 
Licenciatura), Op. Cit., pág. 17. 
252 PROCESO 388-IP-2015, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, febrero 2016, Loc. Cit., 
253 Superintendencia de Industria y Comercio, “Requisitos para la presentación de solicitudes de registro de una 
marca olfativa” Loc. Cit., 
254 Krob, Nicholas, Op.Cit., página 4. 
255 Campton, Amanda, “Acquiring a Flavor For Trademarks: There’s No Common Taste in the World”, Op. Cit., 
pág. 344.   
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Finalmente, en cuanto a México son aplicables las mismas disposiciones respecto 

a la distintividad para las marcas convencionales, pero al tratarse olores, el caso es muy 

diferente a los EUA, quiénes cuentan con procedimientos y parámetros para determinar si 

se cumple con la distintividad en cuanto a los olores. Pero, por otra parte, México es similar 

en cuanto a Colombia, ya que no hay procedimientos para el análisis del aroma y determinar 

si existe distintividad256. No obstante lo anterior, derivado del primer precedente en el 

registro de una marca olfativa en México, a diferencia de Colombia, en México se presume 

que hay distintividad por no haber registros de olores cuya descripción sea similar, y 

tampoco se plantean un estudio de funcionalidad257.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
256 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Marca con registro 1966698”, (Documento web), Marcanet, 
Loc.Cit.. 
257 Idem. 
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CONCLUSIONES 
 

A partir del análisis y la sistematización de la literatura y legislación consultadas, se 

derivan las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Los signos olfativos por sus características y forma de ser percibidos requieren 

de parámetros y estándares especiales a ser tomados en cuenta para poder ser objeto de 

registro. 

 

SEGUNDA: Con base a lo anterior, es evidente la necesidad de modificar el marco jurídico 

mexicano a fin de brindar certeza jurídica a los solicitantes de una marca olfativa, sus 

titulares, y al mercado en general.  

 

TERCERA: La vía idónea para llevar a cabo cualquier modificación al marco jurídico de las 

marcas, es a través del establecimiento de los medios por los cuales se justifica que el 

aroma a ser registrado cumple con los elementos que conforman a toda marca, siendo 

estos los de perceptibilidad, representación y distintividad.  
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Propuesta de reforma al marco jurídico nacional de la propiedad industrial. 
 
 Con base a lo abordado en esta investigación, podemos llegar al concepto que 

considero el idóneo para una marca olfativa, siendo éste el de “todo signo perceptible por 

el olfato y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y 

preciso de la protección, y distinguir productos o servicios de otros de su misma clase en el 

mercado”. De esta definición se desprenden tres elementos, perceptibilidad, representación 

y distintividad, siendo objeto de esta tesina los dos últimos, mismos que no se encuentran 

definidos de forma exhaustiva por el marco jurídico mexicano. 

 

En atención a lo desarrollado en esta investigación, considero que, para el aspecto 

de la representación, una formula y una descripción escrita del aroma es suficiente, siendo 

que el solicitante para evitar un apercibimiento puede adjuntar a su solicitud un estudio de 

cromatografía de gases-olfamétrica, o bien, la misma autoridad puede solicitarlo.  

 

En el caso de la distintividad, el hecho de que el solicitante pueda adjuntar un estudio 

de mercado que demuestre que el público consumidor pueda distinguir sus productos de 

otros ya es suficiente prueba para justificar que se ha cumplido con este elemento, no 

obstante lo anterior, el examinador de la autoridad debe estar en contacto con un ejemplar 

del producto del solicitante, así como especímenes de sus principales competidores para 

estar seguro que existe una distinción con el aroma. 
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Ahora bien, la problemática jurídica detectada consiste precisamente en un estado 

de incertidumbre e inseguridad jurídica que pudiera presentarse por la actual regulación de 

las marcas olfativas en México, siendo que la hipótesis del mismo trabajo es la proposición 

de la forma en que los olores deben ser representados para su registro, y la forma de 

comprobar la distintividad de los mismos en cuanto al producto o servicio bajo el cual serán 

registrados.  

 

La incertidumbre jurídica se hace presente por la falta de claridad y exhaustividad 

de la LPI, toda vez que la misma no contempla los parámetros de representación y 

distintividad, dejando al IMPI sin las herramientas para poder fundamentar y motivar su 

dicho en cuanto al otorgamiento o negación de un registro. Sin embargo, y si se contempla 

que para la representación de los aromas basta una formula química y una descripción del 

olor, la autoridad tiene bases para juzgar sí otorga o no el registro, o si la marca se parece 

a una ya registrada. Adicionalmente, y en caso de que el IMPI pudiera tener dudas, podría 

exigir un estudio de cromatografía de gases-olfamétrica, lo cuál eliminaría cualquier duda 

que pudiera tener. 

 

Por otra parte, el hecho de que la LPI no se pronuncie sobre los parámetros ya 

mencionados, repercute a que el agraviado pueda acceder a una debida defensa por 

carecer del fundamento para esta, y no solamente esto, sino que, debido a la omisión de la 

LPI, las bases legales para fundamentar una argumentación ante la autoridad o en un 

proceso judicial, son desiguales para las partes involucradas. No obstante lo anterior, sí la 

LPI y el RPLI contempla lo que se entiende por representación y por distintividad, las partes 

involucradas en una controversia podrían contar con bases técnicas iguales para 

argumentar su respectiva defensa. 

 

 En este sentido, y habiendo agotado un análisis de los elementos que componen a 

una marca, así como un análisis de derecho comparado, es que se llega al punto de 

proponer criterios respecto a la registrabilidad de marcas olfativas a través de algunas 

modificaciones a la LPI (1); y al RLPI (2), con el objeto de brindar una mayor certeza, 

disminuyendo la probabilidad de que se genere un estado de indefensión o inseguridad 

jurídica. Para efectos del ejercicio que se presenta a continuación, las modificaciones tanto 

a la LPI como al RLPI se mostraran marcadas con un formato especial.  
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1.- Ley de la Propiedad Industrial. 

 
La propuesta de modificación a la LPI que se presenta a continuación, se realiza 

con base a aquellas características del marco jurídico de Colombia y EUA que pudieran 

ayudar a esclarecer y brindar una certeza jurídica a todos los solicitantes que pretendan 

registrar un aroma como marca.  

 

Primeramente, se parte de la idea de que la definición de “marca” hecha en la LPI 

es la adecuada, y no pretende ser modificada: 

 

Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos 

y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto 

claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros 

de su misma especie o clase en el mercado. 

 

Analizando esta definición uno se puede percatar de los elementos que componen 

a la marca, siendo que es un acierto que una marca sea: i) todos signo perceptible por los 

sentidos, pues esto conlleva a entender que cualquier signo perceptible por el tacto, la vista, 

el oído, el gusto y el olfato es sujeto a registro; ii) sujeto a la representación que permita 

determinar el objeto de protección, aspecto que también considero es correcto, pues si se 

compara con el marco jurídico de Colombia, la representación es una de las mayores 

limitantes del registro de las marcas olfativas, ya que en Colombia se acota el concepto a 

que sea una representación gráfica; y iii) la distintividad concepto que no se espera que 

cambie, pues en sí es la finalidad de todas las marcas. 

 

Artículo 90.- No serán registrables como marca: 

 

I.- (…) 

 

(…) 
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XXIII.- Los olores que se hayan hecho de uso común y aquellos que 

carezcan de distintividad; así como los aromas usuales de los 

productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad; 

 

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V, VI, XXIII del 

presente artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o 

servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso 

que se hubiere hecho en el comercio. 

 

 La inserción que se propone en el artículo 90 va acorde a lo que dispone la doctrina 

de la funcionalidad en Colombia y EUA, es decir, en evitar que los aromas puedan 

registrarse como marca sobre algún producto o servicio, si la naturaleza del mismo es que 

este impregnado de un olor. 

 
CAPÍTULO III BIS  

De las Marcas Olfativas 

 

Artículo 98 QUÁTER-1.- Se entiende por marca olfativa todo signo 

perceptible por el olfato y susceptible de representarse de manera que 

permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, y 

distinguir productos o servicios de otros de su misma clase en el 

mercado. 

 

Podrán solicitar el registro de una marca olfativa las personas físicas o 

morales para proteger productos o servicios. 

 

Artículo 98 QUÁTER-2.-Con la solicitud de la marca olfativa se deberá 

presentar lo siguiente: 

 

I.- La representación de la marca;  

 

II.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; 

 



 
 

86 

 

III.- Las características o cualidades comunes de los productos o 

servicios;  

 

IV.- Los procesos de elaboración, producción, empaque, embalaje o 

envasado;  

 

V.- Una explicación en donde se argumente que el aroma al cual se le 

aplicará el producto o servicio no es una característica propia, y no es 

resultado del procedimiento de elaboración del mismo, o de la 

prestación del servicio;  

 

VI.- Ejemplar del producto del solicitante y competidores en donde será 

aplicado la marca;  

 

VII.- Un estudio que compruebe que la marca puede ser identificada 

sobre los productos o servicios que se pretende aplicar; 

 

VIII.- Lo demás que estime pertinente el solicitante para efectos de 

acreditar una adecuada representación de la marca y su 

correspondiente distintividad.  

 
El reglamento de esta Ley podrá determinar la forma de representar el 

aroma, la forma en que deberá aportarse al Instituto el ejemplar a ser 

analizado, y una descripción del estudio que deberá presentarse para 

comprobar que la marca a registrarse es capaz de identificar los 

productos a los cuales pretende aplicarse. 

 
Este capítulo es relevante para efecto de poder registrar los olores como marcas y 

poder brindar una mayor seguridad jurídica, toda vez que permite establecer que, dentro de 

las marcas, y tratándose de olores, se tienen que respetar la aportación de unos requisitos 

adicionales a los que se contemplan para las marcas tradicionales, requisitos de los cuales 

varios serían regulados por el RLPI. 

 

La existencia de un capítulo dedicado a las marcas olfativas por sí mismo ya es un 

adelanto en la materia de marcas, ya que se pone en evidencia que, al ser un signo 
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perceptible a través de un sentido diferente a la vista, ya existen dificultades de otra índole 

que deben ser contempladas para efecto de que la autoridad se pueda pronunciar a favor 

o en contra para otorgar un registro. Este capítulo da pauta a que la autoridad esté en 

posición de solicitar explicaciones, documentos, o especímenes para que se pueda 

pronunciar. 

 

Capítulo V 

Del Registro de Marcas 

 

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse 

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:  

 

I.- (…);  

 

II.- (…);  

 

III.- (…);  

 

IV.- (…); 

 

V.- Los previstos en esta Ley para cada uno de los tipos de marca, 

incluyendo a los enumerados en el Capítulo III Bis; y 

 

VI.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el 

comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la 

solicitud, registro y expedición del título, los ejemplares de la marca cuando 

sea innominada, tridimensional o mixta, así como un ejemplar del producto 

para el cual aplican las marcas táctiles, gustativas y olfativas. 

 
 
2.- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. 
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 Habiendo agotando las disposiciones generales mínimas a contemplarse en la LPI, 

es necesario establecer los requisitos de tramitología que deben tomarse en cuenta para 

poder obtener el registro de los olores como marcas. Es en ese sentido que se proponen 

las siguientes adiciones y modificaciones del RLPI. 

 

Artículo 55 BIS.- Para efectos del artículo 98 quáter - 2, se contempla lo 

siguiente: 

 

La forma idónea para representar a las marcas olfativas para su registro 

es a través de una fórmula química y una descripción escrita del aroma, 

misma que deberá coincidir con el análisis que haga el Instituto con el 

ejemplar del producto del solicitante.  

 

Para efectos de lo anterior, el solicitante podrá proporcionar un estudio 

de cromatografía de gases-olfamétrica, con la finalidad de comprobar 

la descripción que haga del aroma, y evitar un apercibimiento del 

Instituto respecto a la representación que haga del signo. En su caso, 

y si media alguna duda, el Instituto podrá solicitar el referido estudio. 

 

El solicitante al momento de entregar su solicitud, deberá entregar un 

ejemplar del producto para el cual sería aplicado el registro de marca, 

así como 5 (cinco) ejemplares de productos de los 5 (cinco) 

competidores principales del solicitante. 

 

Respecto a la distintividad, bastará con que el solicitante adjunte un 

estudio mercadológico en el cual una muestra representativa del 

público consumidor del producto o servicio pueda identificarlo a través 

de su aroma. 

 

Se admitirá toda clase de pruebas para evidenciar el uso de las marcas 

olfativas, con excepción de la confesional y testimonial. El Instituto 

tomara en consideración aquellas pruebas documentales consistentes 

en campañas publicitarias, folletos, páginas web, y cualquier otro tipo 

de mercadotécnica. 
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