UN ARCO IRIS DE LENTES CON LOS QUE MIRAR
La Proteccion del Color Unico como Marca en los
Estados Unidos, en Espana y en la Union Europea

Glenda Labadie-Jackson!

“Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos.”?

Se vaticina que uUnicamente tendran una sélida y duradera
presencia en los complejos mercados contemporaneos las marcas que
se sirvan de estimulos multisensoriales con el objetivo de acaparar la
atencién de los consumidores.? En diversos ordenamientos juridicos,
éste ha sido el motor que ha propulsado la ampliacién del repertorio de
signos o simbolos potencialmente elegibles para fungir como marcas de
productos o servicios. De aquéllos, vale destacar los que tipicamente
suelen agruparse bajo la rabrica de “no tradicionales”, a saber: los
sonidos, los aromas, los sabores, las formas tridimensionales y los
colores.*

En el Derecho de Propiedad Intelectual moderno se ha sus-
citado un dlgido debate que gravita alrededor de la interrogante de si
las cualidades inherentes de los colores impiden que éstos sirvan como
vehiculos identificadores de mercaderias. La dimensién de la con-
troversia queda cristalizada por la propia definicién del vocablo color.
Es puntualmente pertinente la que le describe como un fenémeno de
luz o de percepcién visual, producido por los rayos luminosos, que
permite diferenciar objetos que de otra forma podrian parecer idén-
ticos. Asi pues, “con cierto sentido de la semaéntica filoséfica se podria
decir que quien solicite el registro de un color, quiere reservarse una
caracteristica de los objetos, que es atribuible a los rayos solares, para

! Catedratica Asociada de Derecho, Universidad de Puerto Rico. Visiting Scholar,
Harvard Law School, 2007-2008.

2 ARISTOTELES, ACERCA DEL ALMA.

3 MarTIN LinDsTROM, BRAND SENsSE: BuiLp PowerruL Branps THROUGH ToucH,
TAsTE, SMELL, SIGHT, AND SOoUND 3 (2005).

4 Véase THoMAS P. ARDEN, PROTECTION OF NONTRADITIONAL MARKS: TRADEMARK
RigHTSs IN SounDs, ScenTs, CoLors, MoTions AND ProbucTt DesignNs 1N THE U.S.
(2000); Jerome Gilson & Anne Gilson Lal.onde, Cinnamon Buns, Marching Ducks
and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, 95
TrAaDEMARK REP. 773 (2005).

5 Véase Webster’s Third New International Dictionary 447 (2002).
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utilizarla en relacién con las clases de productos o servicios que
designe”.®

El antes delineado debate sirve de plataforma al presente ar-
ticulo en el que se trazan unas pinceladas fundamentales acerca del
estado de las cosas con respecto a la proteccién juridica que en los Es-
tados Unidos, en Espana y en el Derecho Comunitario Europeo en gen-

eral se le confiere a las marcas consistentes en un color tnico.”

I. EL REGISTRO DEL COLOR UNICO EN LOS ESTADOS
UNIDOS

1. Legislacion

La proteccién federal que en los Estados Unidos se le confiere a
las marcas surge primariamente de las disposiciones contenidas en la
Ley de Marcas de 1946, conocida comtinmente como la Lanham Act.B
Dicho estatuto no contempla el registro del color tnico; tampoco el de
otros signos no tradicionales. Sin embargo, su historial legislativo, sus
principios inspiradores, asi como el tenor de las enmiendas que ha
sufrido, permiten colegir la intencién del Congreso de los Estados
Unidos de que la ley abarque una diversa y multiple gama de signos
distintivos.®

La Lanham Act adopta una definicién amplia e inclusiva de
marca,'° toda vez que dispone que, en principio, puede servir como tal
cualquier palabra, simbolo, nombre, 0 una combinacién de éstos, que
identifique un producto o servicio, le distinga y dé cuenta de su fuente
de procedencia.!! Mds importante atin, establece que la naturaleza de
una marca no constituira fundamento para denegar su registro, a me-
nos que la ley consagre expresamente lo contrario para el caso concreto
de que se trate.!?

¢ Véase Paul Blondeel, Sobre las Marcas de Color, TERCER SIMPOSIO DE JUECES
EUROPEOS EN EL AMBITO DE LAS MaRcaAs, OFICINA DE LA ARMONIZACION DEL MER-
caDpo INTERIOR (2003), disponible en http://oami.europa.eu/en/office/ejs/prog2003.
htm.

7 En el articulo se utilizan los conceptos “color tinico” o “color per se” para referirse
a la posibilidad de que una marca consista de un solo color. La proteccién y regis-
tro de las marcas integradas por combinaciones de colores queda, pues, excluida
del 4mbito de discusion.

8 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (20086).

9 Véase Juanita J. Webber, The Green-Eyed Monster Sore or Can Color Really Be
Trademarked Under The Lanham Act? Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc,
21 T. MarsHaLL L. Rev. 425, 428-432 (1996).

1% Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 (20086).

1 rd.

2 1d.
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Los referidos argumentos tipicamente se han esgrimido en
favor del reclamo de que los signos no tradicionales tengan acceso al
registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(“Patent and Trademark Office”, en adelante “PTO”, por sus siglas en
inglés), lo que ha desembocado en la proteccién federal de marcas audi-
tivas, olfativas y de formas tridimensionales.!® Asimismo, se con-
sideran los portaestandartes del registro del color per se.l*

2. Jurisprudencia

a) Norma tradicional

A pesar de que la controversia acerca de la proteccién de una
marca consistente en un color inico no estaba ante la consideracién del
Tribunal Supremo en Leschen & Sons Rope Co. v Broderick & Bacom
Rope Co.,'5 alli se expres6 en dictum que no podia registrarse una
marca cuyo Unico rasgo distintivo fuera el color.®

No fue sino hasta ocho décadas después que, por primera vez,
un tribunal federal, en el notorio caso de In re Owens-Corning Fiber-
glas Corp., se aparté del antiguo precedente y resolvié que no existia
obstdculo juridico de peso que, de suyo, impidiese el registro y protec-
cién de una marca consistente en un color tinico.'”

b) Owens-Corning

En Owens-Corning, el Tribunal del Circuito Federal comenzé
su exposicién con un recorrido de la historia de la proteccién juridica
del color en los Estados Unidos. Posteriormente, resolvié que era im-
procedente que los tribunales continuaran sujetdndose a aquellos
pronunciamientos judiciales, emitidos con anterioridad a la aprobacién
de la Lanham Act, que fuesen inconsistentes con los propésitos de
ésta.1®

Luego de examinar la amplia definicién del concepto de marca
que contempla la Lanham Act y de analizar diversas decisiones
judiciales en las que se le concedié proteccién juridica a signos no
tradicionales, concluyé que el color de un producto o de su envase

13 Véase, en general, Gilson & LaLonde, supra nota 4.

4 Véase, en general, Lawrence B. Ebert, Trademark Protection in Color: Do It By
the Numbers!, 84 TRADEMARK REP. 379 (1994).

15 A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 U.S. 166
(1906).

18 Id. a la pag. 172.

7 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).

18 Id. a la pag. 1119.
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puede servir como marca, siempre que se satisfagan los restantes re-
quisitos estatutarios aplicables.!®

Owens-Corning no puso fin a la divergencia de criterios exis-
tente entre los circuitos federales en lo tocante a la proteccion del color
unico. De hecho, la divisién parecié recrudecerse.?’ Precisamente, ello
motivé que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendiera la
controversia en el paradigmaético caso de Qualitex Co. v. Jacobson
Prods. Co. Alli resolvié, en una categérica y contundente decisién, que
la Lanham Act permite que un color tnico, en cuanto tal, constituya la
marca de un producto o servicio.?!

¢) Qualitex v. Jacobson
i. Trasfondo Fdctico

En el afo 1957, la empresa Qualitex comenzé a fabricar y a
vender una cubierta de tela destinada a forrar las tablas que se
utilizan en el proceso de lavado en seco.?? El color del producto era
verde dorado. Varias décadas después, Jacobson comenzé a vender el
mismo tipo de producto con idéntico color.2® Asi las cosas, Qualitex
inscribié el color en cuestion en la PTO y presenté una demanda contra
Jacobson por infraccién a la marca.?* Asi pues, la controversia medu-
lar trabada entre las partes era si, a tenor con la Lanham Act, era
valida la inscripcién y protecciéon del color verde dorado como marca
del producto fabricado por Qualitex.

ii. Decision del Tribunal de Distrito Federal

El Tribunal de Distrito Federal concluy6 que la marca y la in-
scripcién en la PTO eran validas2® porque el color verde dorado habia
adquirido significacién secundaria (“secondary meaning”), toda vez que
los consumidores lo asociaban con el producto fabricado por Qualitex.?®
Determiné, ademas, que el hecho de que Jacobson copiara el color y la
apariencia general del producto creaba una posibilidad de confusién en
el mercado.2” Declaré con lugar la demanda interpuesta y, entre otros

19 Id. a la pag. 1122

20 Véase Master Distributors, Inc. v. Pako Corp., 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993);
NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990).

2! Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co., 514 U.S. 159, 166 (1995).

22 Id. a la pag. 160.

B d.

24 Id.

25 Qualitex Co. v. Jacobsen Prod. Co., 21 U.S.P.Q2d 1457, 1458 (C.D. Cal. 1991).
% Id.

%7 Id. a la pag. 1459.
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remedios, le prohibié a Jacobson utilizar el color verde dorado en su
producto.28

d) Decision del Noveno Circuito

El Tribunal Federal para el Noveno Circuito revocé la
determinacion del tribunal de primera instancia y ordené la cancela-
cién de la marca.?? Concluyé que, a pesar de que la Lanham Act no
prohibia expresamente el registro del color tnico, se justificaba aplicar
la norma tradicional. En apoyo de su conclusién, invocé como funda-
mentos la teorias de «agotamiento de los colores» (“color depletion™) y
de «confusién de tonos» (“shade confusion”).3°

e) Decision del Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Con el objetivo de aclarar definitivamente la controversia de si
una marca podia consistir de un color tnico y de despejar la diferencia
de criterios reinante en los distintos tribunales de circuito, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos expidié el recurso de certiorari presentado
por Qualitex.3! Por voz del Juez Breyer, en una opinién undnime,
revocé la determinacién del Noveno Circuito®? y resolvié que no exis-
tia una norma que, de suyo, prohibiera que el color tnico sirviese como
marca.3® En apoyo de su decisién, esbozé los argumentos que se ex-
ponen a continuacién.

1) El Historial Legislativo De La Lanham Act

De entrada, el Tribunal Supremo enfatizé6 que tanto el
lenguaje, como el espiritu de la Lanham Act, permitian incluir los
colores en el amplio espectro de signos que pueden constituir marcas.
Breyer observé que dicha ley define el concepto de marca como “cual-
quier palabra, nombre, simbolo 0 una combinacién de éstos,” lo que, a
su juicio, implica que el elemento palmario es la capacidad de la marca
para distinguir la procedencia de los productos y no su estado onto-
légico como color, forma, perfume, palabra o signo.3* Especial énfasis
le concedi6 al hecho de que la Lanham Act establece claramente que la
naturaleza de la marca no sera fundamento para denegar su registro,
salvo que ello se disponga expresamente en la ley.3°

28 Id. a la pag. 1462.

29 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 13 F.3d 1297, 1305 (9th Cir. 1994).
30 Id. a la pag. 1302.

31 Qualitex Co. v. Jacobson Prod., 514 U.S. 159 (1995).

32 Id. a la pag. 160.

33 Id. a la pag. 174.

3% Id. a la pag. 162.

3 Id. a la pag. 171.
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El tribunal también adujo que del historial legislativo de la Lanham
Act se podia derivar la intencién del legislador de que el color tinico
pudiera constituir una marca. Subray6 el hecho de que hacia pocos
anos la ley habia sido enmendada pero no habia modificado la disposi-
cién pertinente,3® a pesar de que: (i) el Circuito Federal habia resuelto
Owens-Corning; (2) la PTO habia delineado una clara politica que
permitia el registro de este tipo de marca y (3) la Comisién Legislativa
sobre Marcas habia preparado un informe en el que habia
recomendado que no se restringiera la definicién de marca.3” Con-
sider6 que bajo dichas circunstancias el hecho de que el Congreso no
hubiese prohibido el registro del color per se constituia una ratificacién
legislativa tacita de la norma adoptada en Owens-Corning.38

Por otra parte, el Tribunal Supremo hizo referencia a un in-
forme del Senado de los Estados Unidos, que acompariié el proyecto de
1988 de enmiendas a la Lanham Act, en el que expresamente se indi-
caba que la definicion de marcas de la ley no impedia el registro de
colores, formas o sonidos.3®

2} Principios Inspiradores De La Lanham Act

La segunda categoria de argumentos que el Tribunal invocé en
Qualitex gir6 en torno a los principios bésicos inspiradores del Derecho
de Marcas.*® Asi pues, sostuvo que el registro del color dnico puede
servir los objetivos fundamentales de identificar el producto, informar
cual es su procedencia, facilitar las decisiones de compra de los con-
sumidores y recompensar econémicamente a los fabricantes de
productos de calidad.*!

3) Inaplicabilidad De Precedentes Anteriores A La Lanham Act

En Qualitex, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
rechaz6 reiterar y aplicar las decisiones judiciales previas en las que
habia resuelto que el color tnico no podia constituir una marca.*?
Apunt6 que dichos precedentes ya habian dejado de ser persuasivos no
s6lo porque interpretaban el estado de derecho anterior a la aproba-
cion de la Lanham Act, sino porque eran contrarios al tenor e historial
legislativo de ésta.*3

36 Id. a la pag. 172.

87 Id.

38 Id.

39 Id. ala pag. 173.

40 Id. a la pdg. 163.

41 Id. ala pag. 166.

4% Id. a las pag. 171-172.
$ Id.
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4) Signo Distintivo

El Tribunal indicé, en dicta, que para que un color pudiese ser
acreedor de la proteccion federal que se le confiere a las marcas era
preciso demostrar que éste habia adquirido significacién secundaria.**
Dicha expresién ha servido de punta de lanza a diversos tribunales
federales para resolver que un color Uinico nunca sera inherentemente
distintivo.5

La naturaleza de las expresiones del Tribunal Supremo con
respecto al particular provocé que para algunos continuara siendo una
controversia pendiente de resolucién.*® Sin embargo, cinco afos
después de haber resuelto Qualitex, el propio Tribunal Supremo se en-
cargé de despejar cualquier interrogante que sobre el tema pudiera
subsistir. En Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros*” dejé claramente
establecido que el color 1inico nunca puede ser inherentemente distin-
tivo y que, por ende, para lograr acceso al registro federal debe demos-
trarse que el color ha adquirido significacién secundaria.*®

5) Rechazo De La Teoria Del «Agotamiento De Colores»

El Tribunal Supremo en se vio precisado en Qualitex a abordar
la teoria del «agotamiento de colores» porque, hasta entonces, ésta
habia servido de fundamento para sostener la norma tradicional de
que el color dnico no podia constituir una marca.*® Los favorecedores
de dicha teoria postulan que la imposibilidad de registrar la marca
consistente en un sé6lo color se apoya en el hecho de la escasez de los
colores.?® Asi pues, si a través de una marca una empresa puede
apropiarse de un color, ésta obtendria una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarian con un
grave obstaculo que podria llegar a obstaculizar el libre acceso al
mercado.®!

En Qualitex, el Tribunal rechazé dicha teoria como fundamento
a la adopcién de una norma prohibitiva categérica con respecto a la

4 Id. a la pags. 163-164.

45 Véase Forschener Group Inc. v. Arroz Trading Co., 124 F.3d 402, 408 (2d Cir.
1997); Fabrication Enters v. Hygenic Corp., 64 F.3d. 53, 58 n.3 (2d Cir. 1995).

48 Véase Kevin Jordan & Lynn Jordan, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co, The
Unanswered Question: Can Color Ever Be Inherently Distinctive, 85 TRADEMARK
Rep. 371, 397 (1995); Jonathan Hudis, Removing the Boundaries of Color, 86
TraDEMARK Rep. 1, 10 (1996).

47 Walmart Stores Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 212 (2000).

48 Id. a 1a p4g. 216.

4% Qualitex Co. v. Jacobsen Prod., 514 U.S. 159, 167-170 (1995).

%0 Id. a la pag. 168.

51 Véase Rudolph Callman, THE Law oF UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND
MonoroLIEs § 18.13 (1983).
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inscripcién de los colores.5? Indicé que, en la mayoria de los casos, las
empresas tendrian disponibles colores alternos para identificar sus
productos.?3

Afadié que en aquellos casos en las que existiese un problema
de agotamiento de colores, la doctrina de la funcionalidad podia
prevenir que el color sirviese como marca.>* Subrayé que se podia
evitar la apropiacién exclusiva de un color cuando: (i) éste sirve un
propésito funcional; (ii) coloca a los competidores en posicién de
desventaja o; (iii) es esencial para dar a conocer ciertas caracteristicas
del producto como su propésito, costo o calidad.?®

6) Rechazo De La Teoria De «Confusién De Tonos»

La teoria de la « confusién de tonos» establece que la proteccién
del color unico puede provocar la ausencia de certeza con respecto a
cual es la marca concreta protegida y cudles son los matices o
tonalidades del color que podrian utilizarse validamente por los com-
petidores. A ello se afade la dificultad de aplicar el clésico criterio de
“probabilidad de confusién”, en atencién a que la apariencia del color
depende de varios factores subjetivos o variables como, por ejemplo, la
iluminacién.5®

El Tribunal Supremo rechazé aplicar la referida doctrina. In-
dicé que los tribunales rutinariamente vienen llamados a atender la
dificil interrogante de si dos palabras son tan similares como para
provocar confusién en el publico y que el color no es especial en ese
respecto.?” Indicé que los jueces deben ser capaces de aplicar los mis-
mos estandares a la hora de comparar tonalidades de colores y que
incluso pueden replicar, cuando sea necesario, la iluminacién en la que
el producto normalmente se vende.?®

II. ESTADO DE LAS COSAS POSTERIOR A QUALITEX

Se presagiaba que la decisién de Qualitex desembocaria en una
estampida de solicitudes de registro de colores unicos.®® No obstante,
aunque no existen estadisticas oficiales al respecto, la evidencia dis-

52 Qualitex, 514 U.S. a las pags. 164-169.
53 Id. a la pag. 169.

5 Id.

5% Id.

% Id. ala pag. 167.

57 Id. alas pags. 167-168.

8 Id.

59 Véase Christopher C. Larkin, Qualitex Revisted, 94 TRaDEMARK REP. 1015,1017
(2004).
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ponible sugiere que Qualitex no result6 en un aumento significativo en
la presentacién de este tipo de solicitud.5®

Un estudio informal llevado a cabo en el afio 2004 revel6 que en
los nueve afios posteriores a Qualitex el nimero de registro de colores,
unos treinta, fue muy similar al del periodo de diez afios comprendido
entre OQwens-Corning y Qualitex.®!

A pesar de que la norma juridica enunciada en el caso lucia, a
primera vista, dramatica, lo cierto es su aplicacién en la prictica
parece muy limitada y requiere que los solicitantes tomen medidas
previamente calculadas antes de lograr la inscripcién de su marca en
la PTO.%2 Adema4s, no debe perderse de vista que Qualitex meramente
validé la practica de la PTO, adoptada a partir de Owens-Corning, de
registrar marcas consistentes en un sélo color. Como consecuencia, no
implicé un cambio trascendental en la forma en la que hasta entonces
PTO tramitaba y consideraba este tipo de solicitud.®3

El estudio también reflej6 que dos terceras partes de las em-
presas que solicitaron este tipo de inscripcién se fundamentaron en el
uso del color en el comercio por un periodo minimo de diez afos.6*
También sugiere que es mas probable que la solicitud de registro sea
considerada favorablemente cuando el uso del color con respecto al
producto es inusual, inesperado o innecesario.®®

III. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE UN COLOR EN
LA PTO

La PTO requiere que la inscripcién de la marca venga acom-
pafiada de un dibujo que la represente de forma “sustancialmente ex-
acta” a la que aparece en el producto.®® Se requiere, adem4s, que la
solicitud describa la marca con un “lenguaje ordinario”, incluso si el

% Id. a la pag. 1015.

61 Id. a la pag. 1025.

52 Id. a la pag. 1026.

83 Véase Larkin, supra nota 59, a la pag. 1026.

64 Id.

% La PTO se ha negado a inscribir el color per se en miiltiples ocasiones. Véase,
por ejemplo In re Denticator Int’l., Inc., 38 U.S.P.Q. 2d 1218 (T.T.A.B. 1995); In Re
Hudson News Co., 39 U.S.P.Q. 2d 1915 (T.T.A.B. 1996); In re Orange Communica-
tions, Inc., 41 U.S.P.Q. 2d 1037 (T.T.A.B. 1996). Algunos tribunales federales han
seguido igual proceder. Véase Forschner Group, Inc. v. Arrow Trading Co., 124 F.
3d 402, 408, 43 U.S.P.Q. 2d 1942, 1947 (2d. Cir. 1997); Mana Products, Inc. v.
Columbia Cosmetics Mf,, Inc.,65 F. 3d 1063, 1071, 36 U.S.P.Q. 2d 1176, 1181 (24
Cir. 1995); Regal Jewelry Co. v. Kingsbridge International Inc., 999 F. Supp. 477,
487, 47 U.S.P.Q. 2d 1074, 1082 (S.D.N.Y. 1998).

56 Véase U.S. PATENT aND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING
ProCEDURE § 1202.05 (d) (2007).
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solicitante también describe el color a base de un cédigo de sistema de
colores como, por ejemplo, el PANTONE.®’

Entre los factores que la PTO toma en consideracién para
determinar si un color ha adquirido significacién secundaria y, por
consiguiente, procede su registro como marca se encuentran los
siguientes: (i) si el uso del color es comiin en ese renglén del comercio;
(i1) el volumen de ventas del producto; (iii) si la publicidad llama la
atencién directa del consumidor con respecto al color del producto; (iv)
si el color también se utiliza en articulos promocionales; (v) si los con-
sumidores asocian el color con la fuente de procedencia del producto;
(vi) si el color sirve algin fin utilitario.®®

IV. EL COLOR UNICO COMO MARCA EN ESPANA
1. La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902

La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 definia
el concepto de marca como “. . .todo signo o medio material, cualquiera
que sea su clase y forma, que sirva para sefialar los productos de la
industria o del trabajo con el objeto de que el publico los conozca y
distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie.”®®

Dicho lenguaje era lo suficientemente abarcador como para que
de alli pudiera derivarse la proteccién del color tinico.”® Sin embargo,
el Reglamento de Marcas de 12 de junio de 1903 rechaz6 expresamente
dicha posibilidad al establecer que los colores por si solos no podian
constituir una marca.”?

2. Estatuto de Propiedad Industrial de 1929

El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, elevado a
rango de ley en virtud de la Ley de 16 de septiembre de 1931, definia
marca como “ . .todo signo o medio material, cualquiera que fuera su

87 Véase U.S. PaTeENT AND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING
ProceDURE § 1202.05 (e) (2007). PANTONE es un sistema, creado en 1963, con el
propésito de identificar las diferentes tonalidades de colores. Véase www.pantone.
com.

58 Midge M. Hyman & Hannah Y. Cheng, REGISTRABILITY AND ENFORCEABILITY OF
NON-TRADITIONAL TRADEMARKS IN THE UNITED STATES, PRACTISING LAW INSTITUTE,
Parents, CopPyrRiGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK
SERIES 6-9 (2005).

% Law de Propiedad Industrial (16 de mayo de 1902), tit. 2, art. 21 (Esp.), segun
publicado en GACETA DE MaDRID, 18 mayo de 1902, a las pags. 782-783. Publicado
en la Gaceta de Madrid, 18 de mayo de 1902, no. 138.

70 Jaume Pellisé Capell & Maria Teresa Solanelles Battle, Hacia la Proteccion del
Color Unico, REvisTa DE DERECHO MERCANTIL 1563, 1565 (1998).

" Se exceptian de la prohibicién “las divisas destinadas a las ganaderias de las
reses bravas.” Id.
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clase y forma, que sirva para sefialar y distinguir de los similares los
productos de la industria, el comercio y el trabajo.””?

Dicha ley también abordaba directamente el tema del registro
del color tinico. En concreto, el articulo 126 disponia que una marca no
podia consistir de “los colores por si solos. . .pero si unidos a una forma
particular.””® Se inferia que la prohibicién comprendia los casos en los
que una marca estuviese exclusivamente constituida por un color fun-
damental’ o por uno puro.”®

Asimismo, la doctrina se planteaba si la antes citada prohibi-
cién también se extendia a matices o tonalidades de un color funda-
mental. Un sector minoritario argiiia que las tonalidades de color eran
ilimitadas, por lo que, aunque se protegiese una de ellas, siempre
quedarian disponibles otras del mismo color fundamental.’® Sin em-
bargo, la doctrina mayoritaria espafnola rechazaba dicho argumento y
apuntaba que en muchas ocasiones resultaba dificil distinguir
tonalidades entre si y que otorgar proteccién a una de ellas desembo-
caria en confusién.””

3. Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988, de Marcas

La Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas,’®acogié el
principio bdasico que consagraba el articulo 126 del Estatuto de
Propiedad Industrial. Definia la marca como: “. . .todo signo o medio
que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios
de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra
persona.”’® Al igual que sus predecesoras, la Ley de 1988 configuraba

72 Real Orden de 30 de abril de 1930, publicada en la Gaceta de Madrid, 27 de
mayo de 1930, no. 127.

" Véase Carlos Ferndndez-Novoa, El Color y Las Formas Tridimensionales en la
Nueva Ley Espariola de Marcas, Actas DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE
AuTtor 41 (1989-1990). El articulo 126 excluia de la prohibicién el color de las
“divisas de reses bravas y orillos, por constituir su indole especial el color o com-
binacién de colores.” Id.

7 Se considera que son colores fundamentales los siete colores del arco iris. Véase
Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pag. 1568.

5 Los colores puros son aquéllos que, como el blanco y el negro, “poseen un espe-
cial cromatismo y pureza que los hace facilmente inidentificables.” Id. a la pag.
1568. Véase, ademds, Fernandez-Novoa, supra nota 73, a la pag. 48.

6 Véase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pag. 1569.

" Id.

® Ley 32/1988 [Ley de Marcas}, 10 noviembre de 1988 (Esp.), BoLETIN OFICIAL
DEL EsTaDO, 11 diciembre de 1988, a la pag. 32238, disponible en http://www.wipo.
int/clea/docs_new/pdf/en/es/es010en.pdf.

" Id. al tit. 1, art. 1.

HeinOnline-- 7 Rich. J. Global L. & Bus. 121 2008



122 RICHMOND JOURNAL OF GLOBAL LAW & BUSINESS [Vol. 7:2

un tipo de marca lo suficientemente amplio como para admitir marcas
constituidas sélo por un color.8°

Ahora bien, la barrera a la protecciéon del color unico aqui
tampoco venia establecida por la definicién de marca, sino, por via de
prohibicién expresa.®! La Ley de 1988 en el articulo 11.1 (g) establecia
que “el color por si solo” no podia registrarse como marca, a menos que
“estuviese delimitado por una forma determinada”.82

Bajo las disposiciones de la Ley de 1988 no cabia siquiera la
posibilidad de obtener la proteccién del color per se aunque éste
hubiese adquirido significacién secundaria.®3 Ello se interpretaba
como una presuncién irrebatible de la incapacidad distintiva absoluta
del color por si mismo o como una forma de resolver el conflicto entre la
proteccion de la identidad comercial en el mercado y la libre
competencia.®*

4. Ley 17/ 2001 de 7 de Diciembre, de Marcas

El inciso (1) del articulo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre,
de Marcas, define marca como “todo signo susceptible de representa-
cién grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras.”®® Prosigue un catdlogo
numerus apertus de signos que pueden constituir marcas como, por
ejemplo, palabras, figuras, simbolos, dibujos, letras y cifras.®¢ Llama la
atencién que en la lista se incluyen las formas tridimensionales y los
sonoros, dos ejemplos tipicos de signos no tradicionales.8” No obstante,
se excluye toda referencia al color tinico como marca.?8

El texto, el tenor y los fundamentos inspiradores de la Ley de
2001 podrian justificar la conclusién de que no puede negarse radical-
mente el registro de otro tipo de signos o simbolos como lo son los téc-
tiles, gustativos u olfativos, en atencién a que el listado de signos
susceptibles de constituir marcas es simplemente enunciativo.??

80 Véase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pag. 1572,

81 Id. a las pags. 1573-1574.

82 Esta frase no consagra propiamente una excepcién a la prohibicién del color
tnico, pues no se trata en realidad del color tinico, sino m4s bien de una combina-
cién de forma y color. Id. a las p4ags. 1576-1578. Véase, adem4s, Manuel Martinez
Miguez, La Proteccién del Color Unico como Marca en el Derecho Espariol, Actas
pE DEREcHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR 117 (1982).

83 Véase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pags. 1578-1579.

84 Id. a la pag. 1579.

85 Ley 17/2001 [Ley de Marcas], 7 de diciembre de 2001, art. 4 (Esp.), disponible en
gsttp://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/es/esOSOen.pdf.

14

88 Id.

89 Véase Salvador Ferrandis Gonzdlez, COMENTARIOS A LEY DE MARCAS 46 (2002).
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Dicha conclusién se acentia en el caso del registro del color, toda vez
que la prohibiciébn que aparecia en el articulo 126 Estatuto de
Propiedad Industrial de 1929, asi como en el articulo 11.1 (g) de la Ley
32/1988 de 10 de noviembre de 1988, no tiene correspondencia en la
Ley de 2001.

Otra razon, tal vez mas importante, que abona a la conclusién
de que en el régimen espanol hoy dia si se admite el registro del color
Unico es que asi lo exige el marco imperativo de la normativa de mar-
cas comunitarias, al que debe ajustarse la legislacién espariola. De
hecho, la propia Exposicién de Motivos de la Ley de 2001 establece que
uno de sus objetivos es “incorporar a nuestra legislacién de marcas las
disposiciones de caricter comunitario e internacional a que esta obli-
gado o se ha comprometido el Estado espafiol.”®

Por lo antes expuesto, resulta plausible la contencién de que en
el ordenamiento juridico espaiiol es posible registrar una marca que
consista de un solo color.?’ No obstante, no falta quien aduzca que el
registro de color no es posible toda vez que para algunos ello atentaria
contra la prohibicién de caracter general contenida en la ley a los
efectos de que no podra constituir una marca el signo que carezca de
caracter distintivo.%2

V. LA PROTECCION DEL COLOR UNICO COMO MARCA EN EL
DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

1. Regimenes nacionales

La mayoria de los paises que integran la Comunidad Europea
han permitido en sus ordenamientos juridicos nacionales el registro
del color tnico como marca.®® En estos supuestos, se tiende a exigir
que solicitante demuestre que el color ha adquirido distintividad (“sec-
ondary meaning”), esto es, que el publico alberga la expectativa de que
los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa
especifica.®*

Con respecto al tema del procedimiento de inscripcién, la
mayoria de las oficinas nacionales de registros de marcas establecen el

9 ey de Marcas, Memorando Explicativo § 4.

9! Un informe preparado por la Asociacién Internacional de Marcas (“INTA”, por
sus siglas en inglés) revela que a pesar de que la Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre no
prohibe el registro de un color unico, la Oficina Espafola de Patentes y Marcas se
ha negado sistemdticamente a registrar este tipo de marca. Véase NoN-TRADI-
TIONAL MARKS IN EUROPE: SHAPE AND COLOUR TRADEMARKS, COMMON ISSUES WITH
OBTAINING, EXPLOITING AND ENFORCING; Informe de marzo de 2005, disponible en
https://www.inta.org/downloads/tap_nontradEU.pdf.

2 Id.

% Id.

% Id.
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requisito de que se identifique adecuadamente el color, ya sea por
medio de una muestra depositada o por referencia a un cédigo de
colores reconocido internacionalmente, como, por ejemplo, el sistema
PANTONE.?® En algunos casos, se requiere una descripcién narrativa
del color.%¢

2. Directiva y Reglamento sobre la marca comunitaria

La elaboracién, interpretacién y aplicacién de las leyes nacion-
ales de los Estados que integran la Comunidad Europea debe hacerse
acorde con los principios recogidos en la normativa comunitaria y
desarrollados y concretados después por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, sobre todo en aquellas materias calificadas de
obligatorias, como es la definicién de marca.®”

En el Derecho Comunitario Europeo, la regulacién de las marcas se
nutre principalmente de dos cuerpos normativos: la Directiva 89/104
del Consejo de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,*® y el
Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria.?® Se trata de dos fuentes trascendentales por-
que rigen la marca comunitaria y porque la marca nacional se regula
prioritariamente por éstas esas normas y, s6lo después, por la legisla-
cién nacional.1®®

El articulo 2 de la Directiva establece que “podran constituir
marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacién
grafica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentacién, a condicién de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras.”101

Por su parte, el articulo 4 del Reglamento se expresa en simi-
lares términos: “Podrdn constituir comunitarias todos los signos que
puedan ser objeto de una representacién gréfica, en particular las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las

% Id.

9 Véase Pantone Home Page, http://www.pantone.com/pages/pantone/index.
aspx.

97 Jaume Pellisé Capell & Maria Teresa Solanelles Battle, La Proteccién del Color
Unico como Marca en el Derecho Comunitario, REvisTa DE DERECHO MERCANTIL
1101,1123-1124 (1998).

98 Véase Directiva 89/104, 1989 0.J. (L. 40) (EC), disponible en http://oami.europa.
ew/ES/mark/aspects/direc/direc.htm.

% Véase Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1003, sobre la
Marca Comunitaria, disponible en http://oami.europa.ew/es/mark/aspects/reg.htm.
100 Vgase Capell & Solanelles, supra nota 97, a la pag. 1104.

10} Véase Directiva del Consejo, supra nota 98.
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cifras, la forma del producto o de su presentacién, con la condicién de
que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras empresas”.102

La definicién de marca formulada en la Directa y en el Regla-
mento es sumamente amplia.’®®> Meramente ofrecen un listado de
ejemplos de signos que pueden constituir marcas, con lo que, dejan la
puerta abierta para que signos no tradicionales también lo sean, si
cumplen con la funcién de identificar y distinguir productos o servicios.

La normativa comunitaria no contiene ninguna prohibicién ex-
presa del color inico como marca. No constituye una causa de denega-
cion de registro o de nulidad de signo ya registrado. Dichos principios
son de obligado cumplimiento para los Estados, por lo que no seria ad-
misible ni una definicién nacional de marcas mads restrictiva, ni un
mayor numero de causas de denegacién de registro que las definidas
en la normativa comunitaria.

Por tanto, como regla general, al igual que los otros signos, el
color puede constituir una marca comunitaria, si es distintivo y no in-
curre en alguna o algunas de las prohibiciones o causas de nulidad
taxativa e imperativamente enumeradas en la normativa
comunitaria.'%*

3. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

El tema de la proteccién del color tinico ha sido objeto de inten-
sos debates en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 6r-
gano de control del Derecho comunitario europeo. En el afio 2003, en el
renombrado caso de Libertel Groep vs. Benelux Merkenbureau, final-
mente declaré cual el estdandar aplicable en estos casos.1%®

El Tribunal sostuvo que los colores no tienen la capacidad in-
herente de comunicar informacién especifica, mucho menos del origen
del producto o del servicio.'®® No obstante, dictaminé que el color per se
puede constituir una marca Unicamente si se demuestra que ha ad-
quirido significacién secundaria.®” Afiadié que el caracter distintivo
debe apreciarse in concreto, teniendo en cuenta todas las circun-
stancias reales y en especial: el tiempo durante el cual se ha hecho uso
del signo,- la relacién con los productos y/o servicios, - la percepcién
que de él tiene el publico correspondiente.1®

102 Yéase Reglamento del Consejo, supra nota 99.

103 Véase Capell & Solanelles, supra nota 97, a la pag. 1109.

104 Id.

195 Caso C104-01, Libertel Groep BV v. Benelux — Merkenbureau 2003 (6 de mayo
de 2003), disponible en http://www.copat.de/markenformen/c-104_0len.pdf.

106 Id.

107 Id.

108 Id.
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El Tribunal invocé como fundamento primario de su decisién,
el Reglamento del Consejo 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre
Marca Comunitaria,'®® el cual define el concepto de marca amplia-
mente al indicar que pueden constituir una marca comunitaria “todos
los signos que puedan ser objeto de una representacién gréfica, en par-
ticular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de su presentacién, con la
condicién de que tales signos sean apropiados para distinguir los

productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas”.*'°

4. Informes de la Organizacién Mundial de La Propiedad
Intelectual

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en ade-
lante, “OMPI”) ha declarado que el color \inico puede constituir una
marca. A continuacién se replican los argumentos esbozados en sus
m4s recientes informes sobre el tema.!!?

La OMPI ha reconocido el hecho de que las empresas hacen uso
deliberado y sistemdtico del color y las combinaciones de colores, en
sus productos, materiales publicitarios y en sus puntos de venta y que
actualmente los colores son un medio de identificacién comercial cada
vez més importante.!?

En los referidos informes se destaca que de setenta y cinco
oficinas de registro de marcas que fueron cuestionadas sobre el tema:
(i) cuarenta y cinco afirmaron que admitian el registro de marcas con-
stituidas por un solo color; (ii) setenta y una que permitian el registro
de combinaciones de colores y; (iii) setenta y dos que aceptaban el re-
gistro de colores individuales o combinaciones de colores asociados con
otros signos.!13

La OMPI considera que entre los requisitos que debe satisfacer
una solicitud de inscripcién de este tipo de marca es incluir una
descripcién en palabras del color.!’® Afade que la representacién
grafica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una

109 Vsase Reglamento del Consejo, supra nota 99.

10 7d. Resulta pertinente apuntar que los Reglamentos del Consejo 2868/95 y
1041/2005 parecen partir de la premisa de que el registro de colores estd permi-
tido. Véase http://oami.europa.eu/es.

11 Véase Informes de la Organizacién Mundial de La Propiedad Intelectual,
Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, DisSENOs INDUSTRIALES E INDICA-
cioNEs GEOGRAFICas, Decimosexta sesién (noviembre de 2006) y decimoséptima
sesi6én (mayo de 2007), disponibles en http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/
default.htm.

uz g

113 Id.

114 1d.
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representacion pictérica de los bienes que posean el color reivindi-
cado.''® Podria exigirse al solicitante que presente un cromatograma o
se refiera al cédigo de cualquiera de los sistemas de color conocidos
internacionalmente tales como PANTONE, RAL, Focoltone o RGB.116

Por otra parte, advierte que es preciso que el color Gnico haya
adquirido distintividad y que no sera susceptible de proteccién si con-
stituye un elemento funcional del producto. Se entiende que una
marca de color es funcional si cumple un objetivo utilitario, si se utiliza
para obtener determinado resultado técnico en relacién con el
producto, es fundamental para el uso o el fin al que esta destinado el
producto o afecta a su costo o a su calidad.!’” Con esta doctrina se
pretende fomentar la competencia legitima. Sin embargo, se afirma
que por el interés publico conviene mantener a disposicién de terceros
ciertos signos con miras a su libre utilizacién, lo que podria ser el caso
de ciertos colores en determinadas industrias.!®

5. Protocolo de Madrid

El Reglamento Comin del Arreglo de Madrid Relativo al Regis-
tro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a Este Ar-
reglo, cuyo texto entré en vigor el 1 de abril de 2007, también
contempla el registro del color tnico.'*® A partir del 1 de octubre de
2004, como consecuencia de la adhesién de la Comunidad Europea al
Protocolo de Madrid, los titulares de este tipo de marca cuentan con
dos opciones: (i) extender la proteccion de la marca comunitaria al
resto del mundo, ya que una solicitud o registro de marca comunitaria
puede servir de base para una solicitud internacional o (ii) designar a
la Comunidad Europea en una solicitud internacional.}??

VL. ALGUNAS OBJECIONES A LA PROTECCION DEL COLOR
UNICO COMO MARCA

A pesar de que la norma establecida en Qualitex y en Libertex
de conferir proteccién del color {nico como marca fue elogiada por
muchos, la misma no ha estado exenta de agudas criticas. Vale indicar
que varios de los argumentos que se han esbozado en contra de la
norma alli establecida reproducen los que se han invocado en otras
jurisdicciones —y en Estados Unidos antes de Qualitex-para negar pro-
teccién al color per se.

115 Id.
116 Id
117 Id
118 Id.
119 Véase http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/pdffcommon_regulations.pdf.
120 Id.
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1. Teoria de la incapacidad del color para actuar como marca

El primer obstdculo con que se enfrentaba la admisién del color
unico como marca era la idea generalizada de que el color dnico no es
por si mismo un medio adecuado para indicar al publico el origen y
distinguir los productos y servicios de una empresa de otros similares.
Se consideraba que el publico tiende a ver el color como mera accesorio
ornamentacién del producto principal.'?!

Sin embargo, “la experiencia de los paises con un tipo de marca
amplio y sin prohibicién legal expresa, en los que cabe subsumir el
color, ha demostrado que el color puede adquirir fuerza distintiva con
el uso, y que, en ocasiones, puede llegar a ser el inico medio de que un
fabricante dispone para identificar y distinguir sus productos en el

mercado”.122

2. Teoria de la «Confusion de Tonos»

En Qualitex y en Libertex se descarté aplicar la teoria de la
«confusion de tonos», lo que para algunos implica el rechazo a admitir
las controversias Unicas y particulares que presenta la percepcién de
los colores y de sus tonalidades. Ello se complica ante la ausencia de
criterios que puedan guiar a los tribunales para resolver este tipo de
controversias.!23

La percepcién de los colores depende de miltiples factores vari-
ables, tales como el ambiente, la superficie del producto, la iluminacién
y si el color se yuxtapone a otro.'?* Sin embargo, lo mas importante es
que la percepcién del color es esencialmente subjetiva, depende de la
mente del observador y puede variar, por ejemplo, segtin la edad y
memoria de éste.1?®

Independientemente de que una empresa logre inscribir un
color como una marca, la propia naturaleza de este tipo de signo crea
obstaculos que impiden o dificultan el hacer valer los derechos
resultantes de la proteccién del Derecho de Marcas. Los problemas
que presenta la percepcién del color provocan enormes dificultades

121 Véase Callman, supra nota 51, a la pag. 137.

122 Vgase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pag. 1584.

123 ysase Jean Hayes Kearns, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You
Sorry the Supreme Court Protected Color?, 70 St. Joun’s L. Rev. 337 (1996).

124 Para una discusi6n sobre el color, la percepcién de matices, la iluminacién y las
respuestas cerebrales a este tipo de estimulo, véase George A. Agoston, CoLor
THEORY AND ITS APPLICATION IN ART AND DEsieN 7 (1979); Anni Berger-Schunn,
PracrticaL CoLor MEASUREMENT 1-2 (1994). La apreciacién de los matices de los
colores es subjetiva y factores como la edad, cansancio y estado de 4nimo pueden
afectar la percepcién individual del color. Id.

125 RaLpH M. Evans, AN INTRODUCTION TO CoLOR 223 (1948). Ademds, la percep-
ci6n del color también depende del trasfondo o la superficie en donde se muestra.
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cuando se intenta aplicar el criterio de probabilidad de confusién en el
publico. Sera complejo hacer esta determinacién cuando se alegue con
un competidor utilizé un color sustancialmente similar al de la marca
protegida.l?6

Por otra parte, el problema de la percepcién de las tonalidades de
color también puede significar una desventaja competitiva para los
competidores, quienes, rehusaran usar todas las tonalidades del color
protegido para evitar un posible reclamo posterior de violacién de la
marca protegida.'??

En Qualitex, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
rechazé este tipo de argumentos y adujo que los tribunales rutinaria-
mente vienen obligados a hacer determinaciones comparativas compli-
cadas y que ello no es diferente en los casos en los que se aduzca que
dos competidores usan colores similares para identificar sus productos.
No obstante, el Tribunal Supremo pasé por alto dos problemas funda-
mentales con los que se habrian de enfrentar los tribunales inferiores.

En primer lugar, el ambiente en el tribunal en que el que han
de compararse tonalidades de colores puede diferir sustancialmente de
aquél en donde el consumidor adquiere el producto.}?® Los con-
sumidores no suelen hacer un anélisis detallado de la apariencia del
producto para determinar su fuente de procedencia. De hecho, la pro-
teccién que hoy dia se le concede a la marcas ha provocado que el con-
sumidor se haya acostumbrado a la rdpida identificacién de la fuente
de origen del producto.!?®

El segundo problema que presenta el que se rechace la teoria
de la «confusién de tonos», es que ignora la realidad de que in-
dependientemente de la capacidad humana de distinguir millones de
colores, lo cierto es que la experiencia comun es que las diferencias
sutiles en las tonalidades de un color pueden ser practicamente im-
perceptibles e imposibles de determinar.!3°

3. Teoria del «agotamiento de colores»

En Qualitex, el tribunal descarté que la escasez de colores jus-
tificara una prohibicién, de suyo, al registro del color tinico. Asi pues,
indicé que “cientos de pigmentos de colores son manufacturados y que

miles de colores se pueden obtener mezclando los existentes”.13!

126 Vsase Gilson & Lalonde, supra nota 4.

127 Véase G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385 (7th Cir. 1959).
128 Véase Kearns, supra nota 123.

129 14

130 Véase Stephen J. Newman, Kill The ‘Mere Color’ Rule: Equal Protection for
Color Under the Lanham Act, 61 U. Cui. L. REv. 1595 (1994).

181 Qualitex Co. v. Jacobsen Prod., 514 U.S. 159, 166.
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Los expertos estiman que en condiciones visuales ideales, un
ojo normal puede distinguir entre diez millones de colores diferentes.
Sin embargo, estas cifras no sirven de mucho en el contexto de las mar-
cas toda vez que el consumidor, de ordinario, no tiene la oportunidad
de comparar fisicamente las tonalidades de dos productos similares.'32

Ademas, los consumidores vienen obligados a depender de la
memoria para comprar productos y en el caso de los colores las refer-
encias nominales que tienen para identificarlos suelen ser limitadas.
De hecho, aunque tedricamente existen cientos de nombre de color, los
que la mayoria de las personas utilizan para referirse a éstos pueden
ser tan pocos como doce.133

Por otro lado, los problemas de la confusién de tonalidades
aportan a la teoria del agotamiento de colores. Los competidores, para
evitar que el consumidor se confunda —o para prevenir la violacién de
una marca protegida, eliminaran de su catdlogo de alternativas am-
plias bandas de color disponibles. Ello agotara la oferta de colores dis-
ponibles para uso comercial y por tanto, se le hard dificil a los
competidores escoger un color apropiado, lo que les privara de compe-
tir efectivamente.!34

Un problema adicional que presenta el rechazar el argumento
del “agotamiento de colores” es que existe un nimero limitado de
colores deseados en particulares industrias. Si todos los colores atrac-
tivos para determinada categoria de productos no estdn disponibles
porque estan protegidos, un nuevo competidor estard en desventaja
porque con probabilidad se ver4 obligado a usar un color poco atractivo
no protegido.135

VII. CONCLUSION

La proliferacién del uso de estimulos multisensoriales con el
objetivo de acaparar la atencién del consumidor y de identificar los
productos en el mercado ha provocado que en los iltimos afos los
regimenes nacionales e internacionales hayan comenzado a conferir
proteccién como marcas a simbolos no tradicionales, siempre que éstos
sirvan el objetivo fundamental de identificar productos o servicios.
Uno de dichos signos no tradicionales es el color tinico.

Indudablemente, uno de los retos con los que el Derecho de
Marcas ha de enfrentarse en las préximas décadas es la formulacién de
principios que atiendan las problematicas particulares que presenta el

132 Véase Evans, supra nota 125, a la pag. 230.
133 Id

134 Véase Kearns, supra nota 109.

135 Id.
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que se conceda derechos propietarios exclusivos sobre marcas consis-
tentes en signos que se valen de la percepcién individual del con-
sumidor, tales como las esencias, los sonidos, los sabores y los colores.
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