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1. CARACTERISTICAS DE LA DISTINTI=
VIDAD

Si bien la definicion de distinti-
vidad no se encuentra contenida
en nuestra norma comunitaria,
podemos precisar la nocion de
dicho concepto, en tanto éste
constituye el requisito por ex-
celencia para que un signo sea
considerado como una marca.
En ese sentido, podemos descri-
bir algunas caracteristicas que
engloban a la distintividad, para
posteriormente ensayar una de-
finicion.

*

1.1. La distintividad como si-
tuacion de hecho

La distintividad es una situacion
de hecho vy, en consecuencia, es
el resultado de un proceso que po-
see diversas etapas. En efecto, la
distintividad se forja a partir de la
eleccion de un signo que puede ser
utilizado para participar en activi-
dades econémicas como elemento
diferenciador, al cual se pretende
adherir dicha distintividad.

Es asi que dependiendo de ciertas
circunstancias, también de hecho,

esta finalidad puede verificarse.
De ser el caso en que se logre con-
seguir que los diversos agentes
economicos perciban que un signo
ha adquirido por adhesion, distin-
tividad, ésta se convierte en un
hecho juridico cuyo destino resul-
ta impredecible.

1.2. La distintividad como
elemento adherido al signo

El signo considerado en términos
ontoldgicos no es distintivo en si
mismo. El signo hasta antes de re-
cibir la distintividad por adhesion,
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simplemente carece de contenido
y mensajes diferenciadores. Re-
sulta, pues, materialmente im-
posible hablar de la categoria de
signo distintivo, pues la distinti-
vidad va adherida y es una condi-
cion que en estricto no depende
del signo, sino depende en todos
los casos de la existencia y vigen-
cia de la distintividad que en él se
adhiere. En consecuencia, es un
error doctrinal y normativo afir-
mar y referirse a la existencia de
los mal denominados signos dis-
tintivos.

Se debe determinar si resulta po-
sible que cualquier signo pueda
recibir la adhesion de una distin-
tividad determinada. En tales cir-
cunstancias se debe precisar que,
a pesar de que el signo no es en
términos ontoldgicos distintivo, no
todos los signos se encuentran en
aptitud de recibir esta situacion
de hecho. Sin embargo, la protec-
cion de la distintividad dependera
de las funciones que se le preten-
de atribuir al signo.

En efecto, la distintividad, a pe-
sar de que es una cuestion de he-
cho y, en consecuencia, resulta
impredecible determinar en to-
dos los casos como se manifesta-
ra; es posible afirmar que todos
los signos pueden recibir la dis-
tintividad que un agente econo-
mico consiga crear. Sin embargo,
existiran determinados signos
que debido al contenido ideolo-
gico que poseen en un momento
historico determinado, no po-
drian soportar esta adhesiéon de
mc?do eficiente; este limite tam-
bien constituye una situacién de
hecho. No depende, en estricto,
de lineamientos normativos, sino
de consideraciones de hecho re-
cogidas por el Derecho que impe-
diran que esto suceda.

1.3. La mutabilidad de la
distintividad

La distintividad como situacion de
hecho presenta determinadas ca-
racteristicas que no dependen del
signo en si mismo, sino que estan
en estrecha vinculacion con fac-
tores exogenos. En consecuencia,
la distintividad no se mantiene
incolume frente al transcurso del
tiempo, sino que ésta podra au-
mentar, en cuanto nivel y exten-
sion de conocimiento, pues ésta
puede incrementarse en si misma,
agregar nuevas condiciones distin-
tivas debido a diversos motivos,
como por ejemplo, el hecho de
que el signo al cual va adherida di-
cha distintividad, se convierta en
notoriamente conocido.

Del mismo modo, la distintividad
puede disminuir, en tanto repre-
senta un status en un momento
historico determinado que depen-
de de situaciones exdgenas; ésta
puede decrecer debido a que los
titulares de esta distintividad no
han implementado politicas de
cuidado y vigilancia de la misma;
o debido a que los agentes econo-
micos la utilizan de modo indebi-
do con tolerancia de su titular. Un
ejemplo de dicha situacion es la
pérdida de distintividad de la que
son objeto algunos signos diferen-
ciadores debido a que se utiliza la
marca que los distingue, como un
sinonimo del nombre del producto.

De estas afirmaciones, se puede
concluir que la condicion de mu-
tabilidad que presenta la distinti-
vidad representa de modo indis-
cutible que estamos frente a un
elemento con vida propia, cuya
existencia dependera no solo de
normas que aseguren su vigencia
en el tiempo, sino también de fac-
tores externos que pueden vencer
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cualquier hipotesis prevista por el
sistema normativo.

Esta caracteristica, como se puede
prever, tiene una relacion directa
con el contenido patrimonial de la
distintividad y la extension de la
proteccion que se le conceda.

1.4. Alcance territorial de la
distintividad

La distintividad presenta determi-
nados limites que deben ser preci-
sados con claridad; en efecto, se
debe establecer de modo exacto
cuales son los limites del derecho
que sobre la misma se adquiere.

Un elemento que se debe tener
en consideracion, es el espacio
geografico. La distintividad como
elemento dinamico tiene que ser
reconocida por las autoridades
competentes de los paises en los
cuales se la identifica, esto impli-
ca que, en principio, el derecho
que se reconoce sobre la distinti-
vidad esta vinculado a un territo-
rio determinado. Sin embargo, las
condiciones de trafico comercial
moderno determinan que la mayo-
ria de veces traspase las fronteras
nacionales y pueda ser conocida e
identificada en diversos lugares si-
multaneamente.

A pesar de que el derecho sobre
la distintividad es reconocido res-
pecto a un territorio determinado,
esta podra adquirir dicha caracte-
ristica en lugares diversos. De este
modo, en tanto la distintividad
es una cuestion de hecho, puede
identificarse geograficamente los
alcances de la misma. Identifican-
do estos limites, debemos concluir
que no es posible que existan sig-
nos identicos que puedan recibir
alguna distintividad que se mani-
fieste de modo diferente.
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En consecuencia, si bien el dere-
cho sobre una determinada distin-
tividad siempre estara vinculado a
un espacio geografico determina-
do, la proteccion que ésta recibira
excedera dicho espacio geografi-
co, pues la buena fe comercial en
las relaciones econdmicas actuales
no tiene limite territorial.

La distintividad es Unica e irrepe-
tible, de ser el caso que existan
signos a los cuales se le pretenda
adherir una distintividad idéntica,
enfrentamos el supuesto de apro-
vechamiento indebido del derecho
de un tercero, ademas, la distin-
tividad imitativa que se adhiere a
un signo no puede constituir obje-
to de derecho. Consecuentemen-
te, dicha proteccion no es valida
y las casualidades de coincidencia
distintiva estan fuera de toda con-
sideracion.

De acuerdo a nuestra concepcion
de distintividad, no resulta posi-
ble que se utilicen signos idénticos
con fines concurrenciales. En tal
sentido, no es posible que un signo
pretenda tener adherida mas de
una distintividad.

1.5. Alcance competitivo de
la distintividad

La distintividad ha sido asumi-
da por la doctrina y los sistemas
normativos como una caracteris-
tica del signo, como si fuera una
manifestacion de la naturaleza
ontologica de éste. Esta situacion
resulta ser completamente erro-
nea y, en consecuencia, conduce
a conclusiones manifiestamente
equivocadas respecto a la propia
naturaleza del signo. En efecto,
el signo no tiene diversas formas
de manifestarse, por lo que solo
podria asumir una forma de dis-
tintividad y, en consecuencia, no

podria ser utilizado como medio
diferenciador en el mercado por
diversos titulares.

En tal sentido, la posibilidad de co-
existencia de signos idénticos para
diferenciar productos o prestacio-
nes de servicios que no guarden
conexion competitiva o cumplan
funciones de diversa naturaleza no
resulta valido, en tanto no pueden
tener adherida diversas distintivi-
dades.

El derecho sobre la distintividad
es absoluto, no tiene a nuestro
entender, un limite territorial re-
ferido a la naturaleza en su fun-
cion competitiva en el mercado,
respecto a la extension de su pro-
teccion, la distintividad no puede
ser compartida.

Sin embargo, estimamos que a pe-
sar de que la distintividad es unica
y que el signo distintivo es solo el
medio material que sirve para ad-
herirla, no resulta conveniente que
coexistan signos idénticos para di-
ferenciar productos o prestaciones
de servicios. La permisibilidad en
el uso de signos idénticos genera
problemas de identidad distintiva
que deben ser eliminados. De este
modo, la distintividad entendida
como objeto de derecho, determi-
na que su proteccion sea absolu-
ta.

2. SOBRE LA DEFINICION DE LA DIs-
TINTIVIDAD

La distintividad no se puede consi-
derar un objeto de derecho aisla-
damente considerado para los sis-
temas normativos actuales; esta
situacion se debe al error de con-
siderar al signo como un elemento
distintivo. Por lo cual, se han im-
plementado diversos sistemas de
proteccion en base a la conside-
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racion de la existencia de los mal
denominados signos distintivos.

Debido a esto, el sistema de pro-
piedad industrial considera algu-
nas clases de signos distintivos y
una proteccion especial para cada
uno de ellos. La proteccion que
le asigna variara dependiendo del
signo frente al cual nos enfrenta-
mos; sin embargo, lo cual resulta
una constante, se intenta dar una
proteccion integral a todas las
funciones que puedan desempenar
éstos en el mercado.

En consecuencia, el derecho que
se adquiere con el registro de uno
de estos mal llamados signos dis-
tintivos esta referido en esencia al
signo y de modo indirecto, a la dis-
tintividad por el hecho de conside-
rar que el signo podria perderla.

Si bien la distintividad es una si-
tuacion de hecho, se debe aceptar
como cierto que ésta podra cum-
plir diferentes funciones respec-
to al tipo de uso que se le quiera
otorgar. Por ejemplo, cumplira
una funcion determinada si se le
asocia con fines concurrenciales.
Esto nos remite al hecho de que la
distintividad puede estar adherida
a signos que no cumplan necesa-
riamente fines concurrenciales y
que, de igual forma, debe ser pro-
tegida.

De la totalidad de signos que se
utilizan en las diversas actividades
sociales, un gran numero de éstos,
en principio, no tienen por que te-
ner adherida una distintividad para
cumplir las funciones para los que
han sido concebidos. Sin embar-
go, esta situacion no es obstaculo
para que alguno de estos signos
que no requieren tener una distin-
tividad adherida para cumplir sus
funciones, llegue a tenerla, o en
todo caso, que su titular se esme-




LUMEN, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazon

re por adquirir esta cualidad que
de modo inevitable le otorgara un
valor adicional.

Resulta particularmente extrano
que en las diversas normas que
han regulado a los signos dife-
renciadores a través del tiempo,
tanto a nivel nacional como de la
Comunidad Andina, se hayan limi-
tado a establecer requisitos para
la concesion de un derecho y no
se incluyan definiciones sobre las
mismas.

En tal sentido, consideramos ex-
cesivamente grave esta circuns-
tancia, pues las oficinas encarga-
das de administrar el proceso de
concesion de derechos sobre sig-
nos diferenciadores se encuentran
limitadas a seguir un procedimien-
to sin saber con propiedad en qué
consisten los requisitos. Adicio-
nalmente, existe una incertidum-
bre respecto a su proceder, pues
no existe un punto de referencia
valido. Es asi que los denominados
examenes de registrabilidad resul-
tan un desproposito juridico, pues
los administradores del sistema no
se encuentran en la capacidad de
determinar si un signo solicitado
cumple con el requisito esencial
de distintividad, pues ésta no se
encuentra definida y mucho me-
nos desarrollada adecuadamente
en doctrina juridica.

La distintividad es considerada
COmo un requisito esencial para
la concesion del derecho sobre el
signo diferenciador y, ademas, de-
termina su vigencia en el tiempo.

En la Decision n.° 486 de la Co-
munidad Andina encontramos la
siguiente referencia a la distintivi-
dad como requisito esencial para
la concesion del derecho:

Articulo 135.- «No podran regis-
trarse como marcas los signos que:

(]

b) Carezcan de distintividad».

De la simple lectura del extracto
de la norma citada, contemplamos
que la distintividad constituye un
requisito esencial para la conce-
sion del derecho sobre una marca.
Esta condicion no se encuentra
definida, pero se puede inferir, de
la simple lectura de la norma, que
ésta debe pertenecer al signo al
momento de la solicitud de regis-
tro, pues interpretar el articulo de
otra manera seria inapropiado.

La referencia es directa e invaria-
blemente radical, el signo debe
ser distintivo. Sin embargo, no se
aclara de modo correcto que la
distintividad no forma parte de
la naturaleza ontologica del mis-
mo y que el signo la recibe por
adhesion, el signo se convierte de
este modo en un puente sensible
a través del cual se materializa la
distintividad.

De este modo, el analisis de regis-
trabilidad del signo propuesto a
registro resulta inapropiado, pues
las oficinas competentes no tienen
forma de identificar una distinti-
vidad adherida a un signo, para fi-
nalmente conceder correctamente
el derecho.

Los signos, en su estructura onto-
logica, no significan nada antes del
momento de realizar el examen de
registrabilidad, es mas, el mismo
del modo en que se encuentra de-
sarrollado en la norma no podria
determinar nada en relacion a la
distintividad. En tal sentido, no
se podria explicar las afirmacio-
nes contenidas en las resolucio-
nes que conceden derechos sobre
determinados signos en las que se
consigna que se han cumplido con
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los requisitos establecidos por la
normatividad vigente.

La interrogante que se plantea de
modo inmediato es, ;como se ha
podido verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente? ;Por qué
el signo solicitado cumple con el
requisito de la distintividad?

No hemos encontrado a la fecha
una respuesta coherente, ni justi-
ficacion seria en relacion con estas
interrogantes en las resoluciones
emitidas al conceder el registrg
de signos diferenciadores.

La distintividad, en esencia, tie-
ne la connotacion de ser (nica en
el mundo y ésta no pertenece al
signo bajo ninguna circunstancia,
sino que corresponde a todo un
proceso de formacion intencional
de la misma.

En diversas oportunidades hemos
revisado conceptos vinculados a
lo que se ha convenido en llamar
distintividad intrinseca y distin-
tividad extrinseca, de hecho en
diversas resoluciones administra-
tivas revisadas se le define como
una modalidad de entender a la
distintividad, y justificar el proce-
so de concesion de derechos sobre
signos diferenciadores; sin embar-
go, nuestra posicion al respecto
dista mucho de considerarla acer-
tada y nos alejamos de dichas con-
sideraciones en mérito a que iden-
tificamos el error asociado a la in-
tencion de la norma de proteger al
signo como elemento esencial del
sistema de propiedad industrial,
en lugar de establecer el correcto
sentido de la proteccion que debe
estar dirigido hacia la distintividad
que se adhiere al signo.

De otro lado, un articulo que nos
parece realmente sorprendente,
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es el articulo 134 de la Decision
n.° 486 de la Comunidad Andina.’
Dicho articulo resulta desde todo
punto de vista inexplicable y co-
rresponde a un exceso descriptivo
que resulta propiamente innece-
sario.

En efecto, el articulo en mencion
nos ensefa qué signos pueden ser
objeto de registro en el sentido,
por cierto equivocado, que lo que
es objeto de derecho es el signo
en si mismo, y no la distintividad
que en ella se adhiere.

La enumeracion de los signos que
pueden ser objeto de registro, tie-
ne una justificacion relacionada al
proceso de registro que no guarda
absoluta vinculacion con lo que
realmente se debe proteger.

En este punto debemos sugerir
la idea de que cualquier signo
se encuentra en la capacidad de
recibirla; el problema se genera
cuando se trata de identificar el
objeto de derecho. De conside-
rarse simplemente que el proble-
ma es el registro, muchas unida-
des distintivas podrian quedar
fuera de una efectiva proteccion
legal, recurriendo a medios resi-
duales para obtener una limitada
proteccion. Por estas considera-
ciones, estimamos impertinente

1

la existencia y redaccion del ar-
ticulo 134 de la Decision n.° 486
de la Comunidad Andina, pues le
coloca un limite innecesario al
desarrollo de la distintividad en
sus diversas formas de manifes-
tarse.

3. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS Y
RELATIVAS DE REGISTRO DE SIGNOS
DIFERENCIADORES

En diversos cuerpos normativos
hemos encontrado prohibiciones
absolutas y prohibiciones relativas
de registro relacionadas con diver-
sos signos, las mismas que de una
u otra manera se han mantenido a
pesar de los cambios y adaptacio-
nes de las normas.

Lo primero que debemos afirmar
en relacion a este tipo de pro-
hibiciones es que se encuentran
referidas al signo en si mismo. Es
el signo y la naturaleza que po-
see la que no puede ser objeto de
derecho, es una prohibicion que
afecta al signo de modo directo.
Al mismo tiempo, el hecho de que
el signo no se encuentre incurso
en ninguna de las hipotesis de
prohibicién absoluta o prohibicion
relativa, no implica como conse-
cuencia que pueda ser objeto de
derecho.

En efecto, en relacion a las pro-
hibiciones absolutas de registro
no implican que el signo no pue-
da recibir por adhesion una dis-
tintividad determinada; de hecho
pueden existir diversos signos que
tengan adherida una distintividad
y que no puedan ser objeto de
proteccion legal.

Esta desproteccion se da porque
el forjador de la distintividad ha
utilizado un puente sensible equi-
vocado y, en consecuencia, esa
adhesion de la misma no puede
constituir objeto de derecho, pero
no debido a que la distintividad no
pueda ser protegida.

La distintividad no puede ser mo-
ralmente buena o mala, contraria
a las buenas costumbres o al orden
plblico o genérica, pues la refe-
rida caracteristica de los signos
diferenciadores, simplemente, es
un bien inmaterial que requiere
un puente sensible adecuado para
poder ser objeto de derecho.

De otro lado, mucho se especula
sobre el hecho de que el signo no
se encuentre dentro de las hipo-
tesis de incidencia de las prohibi-
ciones absolutas y relativas como
sustento de la concesion del dere-
cho sobre un signo. En este punto,
debemos afirmar categoricamente

1 I3 . 3 5 2 - . * rv] :
Articulo 134.- «A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en

el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio

al cual se ha de aplicar una marca en ninglin caso sera obstaculo para su registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinacion de palabras;

b) Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) Los sonidos y los olores;
d) Las letras y los nameros;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;
f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados anteriores».
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que dicho supuesto no implica que
el signo deba ser registrable por
dicha circunstancia.

El supuesto de que un signo no se
encuentre dentro de las hipotesis
prohibitivas previstas en la Deci-
sion n.° 486 solo significa que el
signo no se encuentre dentro de
las prohibiciones previstas por ley
y, absolutamente, nada mas, cual-
quier intento de afirmar cosa dife-
rente es un absurdo.

Ningin signo es registrable sélo
por el hecho de no incurrir en las
hipétesis prohibitivas, sino que re-
quiere de un elemento esencial, y
es que haya recibido una distinti-
vidad por adhesion en forma ade-
cuada.

4. DE LA APTITUD DISTINTIVA

En el desarrollo del articulo 135 de
la Decision n.° 486 de la Comunidad
Andina, encontramos un punto de
referencia que merece un comen-
tario y analisis especial, el cual lo
constituye el concepto de aptitud
distintiva. En efecto, recordemos
que la parte pertinente del articu-
lo precedentemente mencionado
establece lo siguiente:

Articulo 135.- «No podran regis-
trarse como marca: [...]
b) Carezcan de distintividad».

Es asi que el articulo citado nos
enfrenta a un reto importantisi-
mo, trascendental, que consiste
en descifrar qué significa aptitud
distintiva en nuestro ordenamien-
to legal vigente, cuando se verifi-
ca dicha circunstancia y cuales son
los medios probatorios que se de-
ben utilizar para acreditarla.

La principal dificultad que enfren-
tamos, es la ausencia de definicio-

nes en la Decision n.° 486. No se
precisa, como ya se indico, el con-
cepto de distintividad, al menos
no lo define la norma, por lo que
definir en qué consiste la aptitud
distintiva, se convierte en un reto
juridico.

De la distintividad nos informa la
norma, que es un requisito que se
debe verificar para la concesion
de un derecho sobre un signo di-
ferenciador, dato que podria con-
siderarse irrelevante, pues resulta
obvio.

En este orden de ideas, y enfren-
tando las limitaciones concep-
tuales de la norma, podriamos
interpretar la aptitud distintiva
como la forma a traves de la cual
el signo recibe por adhesion una
distintividad y, en consecuencia,
debe ser protegida mediante el
puente sensible que utiliza, pero
esta interpretacion que nosotros
le concedemos a la aptitud dis-
tintiva no podria ser aceptada
facilmente por las oficinas en-
cargadas de administrar la con-
cesion de derechos sobre signos
distintivos.

La aptitud distintiva, debemos
aclarar, no corresponde al signo.
No implica que la naturaleza on-
tologica del mismo haya mutado
y la distintividad, en consecuen-
cia, se convierta en un fenomeno
que depende del signo; muy por
el contrario, la aptitud distintiva,
tal como se utiliza en la norma
comunitaria andina, es un reco-
nocimiento tacito de que la dis-
tintividad no pertenece al signo,
sino que ésta se le adhiere y de-
muestra, de modo evidente, las
serias contradicciones en las que
se ha sustentado el sistema de
proteccion de signos en nuestro
ordenamiento legal.
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Encontramos, pues, una dicoto-
mia conceptual en la Decision n.°
486 de la Comunidad Andina; por
un lado, aparece la distintividad
sin contenido conceptual preciso
o precisable, pero que al mismo
tiempo constituye un requisito
para el registro de cualquier sig-
no diferenciador que pasara por
el ineludible examen de registra-
bilidad; y de otro lado, una even-
tual concesion de derecho en el
que no se acredita bajo ninguna
forma que el signo ha adquiri-
do por adhesion distintividad, y
que se limita a informar que se
ha cumplido con los requisitos de
fondo y forma, pero que no se
explica como es que ha sucedido
este hecho.

Al mismo tiempo, observamos a
la aptitud distintiva que deter-
mina, al menos en forma, que la
distintividad no pertenece a la
naturaleza ontologica del signo,
sino que éste la recibe por adhe-
sion y, en consecuencia, se hace
merecedor de la concesion del
derecho; en este supuesto, en-
contramos diversas condiciones
de hecho que se deben tener en
consideracion, se debe probar la
aptitud distintiva, se deben esta-
blecer los medios adecuados para
determinar una probanza adecua-
da y determinar la oportunidad
de su utilizacion.

En el supuesto de aptitud distin-
tiva que permitiria el registro de
signos que en principio no podian
ser registrables el sistema de con-
cesion de derechos se altera, pues
el registro no es constitutivo de
derecho, sino declarativo de dere-
cho. No podria ser de otra forma,
pues existe todo un sistema a tra-
ves del cual se debe acreditar que
el signo ha recibido una distintiva-
dad por adhesion.
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La consecuencia inmediata de
considerar la aptitud distintiva
como una excepcion a las prohi-
biciones absolutas de registro,
demuestra que lo que realmen-

te debe proteger la norma es a
la distintividad en sentido lato y
no propiamente al signo que fi-
nalmente es un accidente. Esta
mutacion conceptual nos permite
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de modo sencillo identificar que
el verdadero objeto de derecho
es la distintividad y que el signo
se protege en tanto es el puente
sensible utilizado.






