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Resumen 

En virtud de la confusión y polémica relacionada con las marcas no tradicionales y la escasa 

legislación existente acerca de su protección, especialmente en Venezuela, se desarrolla el presente 

Trabajo Especial de Grado, en lo adelante TEG, cuyo fin es dar a conocer las buenas prácticas 

sobre la protección de marcas no tradicionales, específicamente sobre las sonoras, lo cual puede 

servir como base para la protección adecuada de dicho tipo de marcas en una jurisdicción donde 

la protección legislativa al respecto sea insuficiente, como sucede en Venezuela. La investigación 

para el desarrollo de este TEG abarca un análisis de derecho comparado, las opiniones aportadas 

por diversos expertos en el área acerca del tema y las conclusiones y recomendaciones que sobre 

el tema aporta el autor.  

Es necesario acotar que es posible garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela sin 

trasladar la aplicación de las normas convencionales a los nacionales ni modificar de la legislación 

nacional vigente. En atención a lo anterior, el resultado de este TEG es un manual contentivo de 

las buenas prácticas de registro de marcas sonoras, que se dividirá en tres partes: (i) el primero 

contentivo de definiciones base, tanto para el solicitante como para el examinador de la marca 

sonora, (ii) el segundo para el solicitante de la marca sonora, y (ii) el tercero para el examinador 

de la marca sonora dentro de la organización de la Oficina Nacional Competente de Venezuela. 

Línea de Trabajo 

Derecho marcario/Marcas no tradicionales. 

Palabras Clave: Marcas, marcas sonoras, buenas prácticas, derecho comparado, distintividad, 

reproducción gráfica, visualmente perceptibles, secondary meaning.  
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Abstract 

Due to the confusion and controversy related to non-traditional trademarks and the scarce existing 

legislation on their protection, especially in Venezuela, this Special Degree Project, is developed 

with the purpose of disclosing good practices on the protection of non-traditional trademarks, 

specifically on sound trademarks, which may serve as a basis for the adequate protection of such 

type of trademarks in a jurisdiction where the legislative protection in this respect is insufficient, 

as it is the case in Venezuela. The research for the development of this TEG includes an analysis 

of comparative law, the opinions provided by various experts in the area on the subject and the 

conclusions and recommendations provided by the author on the subject.  

It is necessary to point out that it is possible to guarantee the protection of sound marks in 

Venezuela without transferring the application of the conventional norms to nationals or modifying 

the national legislation in force. In view of the above, the result of this TEG is a manual containing 

the good practices for the registration of sound marks, which will be divided into three parts: (i) 

the first containing basic definitions, both for the applicant and the examiner of the sound mark, 

(ii) the second for the applicant of the sound mark, and (ii) the third for the examiner of the sound 

mark within the organization of the National Competent Office of Venezuela. 
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Introducción 

Desde hace algunos años, los grandes empresarios han comprendido la importancia y el 

valor que tienen los activos intangibles para el crecimiento de sus organizaciones y el valor de su 

empresa, en este sentido podemos afirmar que los activos intangibles, son tan (o más) importantes 

que los tangibles. Al respecto, muchos autores hablan de “capital intelectual” al referirse a los 

intangibles, sin embargo, representan lo mismo: un bien que no puede ser percibido físicamente y 

que procede de conocimientos, educación o habilidades de su creador. 

Así mismo, uno de los bienes intangibles más importantes que existen actualmente para las 

empresas son las marcas. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en lo 

adelante OMPI, (s.f.) “una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de 

una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos” 

(parr.1). De la definición transcrita se deriva la primera función de las marcas, que es (i) la función 

diferenciadora.  

Para diversos autores esta es la función central de las marcas, debido a que estos signos 

distintivos sirven para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, por lo 

que no pueden ser parecidos a otros, pues ello generaría un riesgo de confusión para el consumidor. 

El consumidor promedio debe poder asociar que determinada marca identifica un específico 

producto o servicio; en ese sentido se hace mención a la segunda función de las marcas, que es (ii) 



x 
 

la indicadora del origen empresarial; lo anterior quiere decir que a través del uso de una marca, el 

consumidor deberá poder conocer el origen por lo que respecta al fabricante del producto o 

prestador del servicio que esta por adquirir o contratar, por ello como bien señala el tratadista 

español Fernández-Novoa (2001), “La marca desempeña un papel informativo” (61), y el 

consumidor seguirá escogiendo esa marca (o no) por sobre otras ya que la considera mejor, según 

sus estándares de calidad; sobre eso último versa la (iii) la función, indicadora de calidad, un 

consumidor promedio va a otorgar ciertas características de calidad a un producto o servicio, según 

la marca, pues “es indudable que por regla general el consumidor cree que todos los productos o 

servicios dotados de la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja” (Fernández-Novoa, 

C., 2001, p.64), por lo que el prestigio que pueda llegar a tener la marca, juega un papel importante 

en este aspecto (Olaya Nohra). Por su parte, (iv) la función publicitaria de las marcas, guarda 

relación con su propia naturaleza, pues una marca es el mecanismo idóneo para fomentar el 

goodwill de una empresa, titular de esa marca; la marca debe cumplir  también con (v) la función 

condensadora del goodwill, que no es más que la buena reputación que trae consigo ese signo 

distintivo. 

Para ser consideradas signos distintivos aptos para registro, las marcas deben cumplir con 

dichas funciones puesto que su existencia se fundamenta en la necesidad de protección de, no solo 

a su titular, sino al consumidor y al mercado. 

Con el fin de llamar la atención de los consumidores de productos y servicios, los titulares 

de marcas han venido desarrollando diferentes tácticas, entre ellas, el hacer de su marca más 

vistosa y llamativa. Es así como nacen las marcas no tradicionales y, en especial, de la que versa 

el presente TEG, la marca sonora. “Las marcas sonoras son aquellas que como su nombre lo indica, 

son sonidos que buscan hacer distintivo un producto en el mercado” (Montezuma, Nelson, 2018, 
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p.22); siempre que cumpla con las funciones y requisitos de las marcas, un sonido puede ser 

catalogado como tal. Sin embargo, lo anterior no es garantía de la protección debido a la 

inexistencia de uniformidad de criterios en los diferentes territorios, entre ellos, Venezuela.  

En Venezuela, los únicos parámetros de protección para la marca, se encuentran regulados 

en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, el cual reza lo siguiente: 

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo 

signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera 

otra señal que revista novedad, |usados por una persona natural o jurídica para 

distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia 

empresa. (…) 

Las causales de negativa se encuentran única y taxativamente en las previsiones 

establecidas en los artículos 33, 34 y 35 de la ya mencionada Ley; empero, en el territorio nacional 

se ha venido aplicando un criterio, en opinión del autor erróneo, mediante el cual el Servicio 

Autónomo de Propiedad Intelectual, en lo adelante SAPI, deniega la protección a diversos tipos 

de signos distintivos, entre ellos las marcas sonoras, motivando su decisión en una supuesta falta 

de novedad, lo cual resulta desacertado debido a que las marcas deben contar con la característica 

de ser distintivas y no novedosas, esta última es una particularidad de otro derecho de propiedad 

industrial: las patentes.  

Antes de adentrarnos en el análisis del caso, es necesario definir y diferenciar lo que es el trato 

nacional y el trato convencional en el comercio y la protección de derechos intelectuales en el 

ámbito internacional. Mientras que el trato nacional significa brindar a los extranjeros el mismo 

trato que a los nacionales (Organización Mundial del Comercio, s.f.), el trato convencional es el 
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trato que se encuentra en el tratado propiamente dicho y que se le debe aplicar a situaciones dentro 

del contexto internacional, es decir, a extranjeros que son nacionales de países miembros del 

convenio de que se trate (Oliveros, 2021). En ese sentido, el Convenio de Paris para la Protección 

de la Propiedad Industrial, en lo adelante CUP, establece en su artículo 2 que “Los nacionales de 

cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión…” (Subrayado 

propio), lo que quiere decir que cualquier persona, natural o jurídica, que cumpla con los requisitos 

subjetivos del CUP podrá exigir el trato convencional respecto de la protección de sus derechos 

industriales en un país miembro, diferente del suyo del que es nacional. 

 De igual forma es menester señalar que por lo que respecta a los Convenios Internacionales, 

ni el CUP ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio, en lo adelante ADPIC, establecen en su articulado obstáculo o prohibición alguna 

para el registro de las llamadas marcas sonoras. Sin embargo, y como se mencionó previamente, 

estas normas son aplicables únicamente a extranjeros de países miembros de dichos convenios en 

el territorio de un país diferente al suyo. Es por ello que, los tratados internacionales antes 

mencionados sirven como base jurídica aplicable para lograr garantizar la protección de derechos 

intelectuales sobre marcas no tradicionales y específicamente, sobre marcas sonoras, a extranjeros 

miembros, en un Estado donde su registro se ha venido impidiendo por falta de normativa nacional. 

En este sentido, resulta oportuno afirmar que las marcas sonoras son un tipo de marca y 

como tal, cumple con todas las funciones y requisitos para ser protegidas, es por ello que la 

inexistencia de criterios claros para garantizar su protección genera inseguridad jurídica para el 

titular y el consumidor. El manual, resultado del presente TEG es importante en virtud de que con 

él se busca crear parámetros y lineamientos básicos para comprender y garantizar el registro 

efectivo de las marcas sonoras en Venezuela; para ello, la investigación documental fue 
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fundamental, sin embargo, el trabajo de campo resultó igualmente de interés y provecho, para 

conocer las opiniones del ente administrativo encargado del registro de marcas en el territorio 

nacional y de diferentes abogados en las diversas legislaciones involucradas en el presente TEG 

(Venezuela, México y EEUU). 
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Capítulo I 

El Problema 

Identificación del Problema 

La falta de criterios uniformes en Venezuela, para garantizar la protección de todas las 

categorías de signos distintivos, siendo que el presente trabajo se centrará en lo relacionado con 

las marcas sonoras, considerados estos como signos distintivos no tradicionales. 

Planteamiento del Problema 

 En un artículo publicado por la OMPI (2009) se reseña como en la actualidad, los 

especialistas en marketing están buscando que los consumidores del mercado reconozcamos 

distintos productos o servicios a través de signos más innovadores que los tradicionales, como lo 

son los sonidos o aromas agradables, por ejemplo. En el presente y debido a que son signos poco 

comunes, las marcas no tradicionales generan confusión y polémica respecto de los requisitos que 

deben cumplir para ser considerados signos distintivos  capaces de ser registrables. Respecto de ese 

último punto comentado, Baldo Kresalja Rosselló (2001) indica que es posible diferenciar tres 

grupos de ordenamientos jurídicos según el concepto de marca que recogen y los requisitos que 

exigen para considerar un signo como marca, a saber, son los que:  

(i) Establecen una definición amplia y flexible de marca al conferir tal calidad a 

cualquier signo en tanto sea suficientemente distintivo; (ii) los que establecen 

una definición amplia de marca, pero limitan su registrabilidad a aquellos signos 

que sean susceptibles de representación gráfica y; (iii) los que limitan la 

definición de marca a los signos perceptibles por el sentido de la vista. (pp. 164-

165) 
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En el primer caso, siempre que el signo, tradicional o no, sea lo suficientemente distintivo para 

diferenciar el producto o servicio de otros en el mercado, será perfectamente registrable, mientras 

que el segundo y el tercer supuesto, es necesario algo más allá de la sólo distintividad. 

Ahora bien, en cuanto a las marcas sonoras, específicamente, y respecto de los requisitos de 

forma con que debe contar la solicitud, existe la disyuntiva acerca de la exigencia de la 

representación gráfica, pues si bien para algunos subtipos es posible su cumplimiento a través del 

uso de pentagramas, hay sonidos, como los ruidos, que no son susceptibles de ese tipo de 

representación gráfica, es por ello que se analizará la posibilidad de cumplimiento del mencionado 

requisito para este tipo de marcas no tradicionales a través de fonogramas o la descripción del 

sonido para así abarcar la protección de todos los tipos de marcas sonoras. 

En relación a esto, es menester traer a colación lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en lo 

adelante ADPIC, el cual establece en su numeral primero lo siguiente:  

Artículo 15 

Materia objeto de protección 

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una 

empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de 

fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, 

las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, 

así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean 

intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los 
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Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter 

distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como 

condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. (Subrayado 

propio). 

Analizando el citado artículo, como primer aspecto se puede observar que, siempre que el signo sea 

susceptible de distinguir productos o servicios de una empresa de otra, será registrable. Y, en 

segundo término, que los Estados Miembros “podrán”, exigir el requisito de la percepción visual. 

Entonces los ADPIC, no restringen el concepto de marca al hecho que sea perceptible a través de 

la vista, todo lo contrario, este requisito es potestativo para cada Miembro del Acuerdo y si el signo 

es capaz de distinguir en el mercado el producto o servicio de lo ya existente, resulta perfectamente 

registrable.  

Otro convenio internacional relevante para esta materia, es el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial, en lo adelante CUP, según el cual José Ávila Vallecillo 

(2016) en su artículo “Reconocimiento de marcas nuevas o no tradicionales: Tipologías, retos y 

desafíos” dice que el Convenio de París: 

No hace mención alguna o al menos en forma específica de marcas no tradicionales, 

pero deja el campo abierto al asegurar en su artículo 7 que la naturaleza o categoría 

de una marca sea de fábrica o de comercio, en ningún momento podrá ser un 

argumento clave para rechazar o denegar la inscripción de las mismas (Subrayado 

propio) (p.23). 

Indica también el autor (2016) que “(…) se presume que las marcas no tradicionales invisten 

la posibilidad de ser reconocidas en el presente convenio, confiriéndoles tácitamente un 
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acoplamiento aparente” (p. 23). Por lo que, al igual que los ADPIC, el CUP no establece ningún 

tipo de impedimento para el registro de marcas sonoras, sino a la inversa, pues en base a su 

articulado, la naturaleza o categoría de una marca o del producto o servicio que proteja, no podría 

ser argumento para su rechazo. 

En ese orden de ideas, la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela no prohíbe el 

registro de marcas sonoras, por lo que a través de una interpretación extensiva del artículo 27, sería 

posible otorgar el reconocimiento a este tipo de marcas no tradicionales. Si bien una modificación 

legislativa es recomendable, en principio considera el autor que esta, no resulta necesaria para 

garantizar la protección de marcas sonoras en nuestro país actualmente. 

Visto todo lo anterior, se considera ideal la identificación y comparación de las buenas 

prácticas que han implementado países como, los Estados Unidos de América, en lo adelante 

EEUU, y México para garantizar el registro de marcas sonoras en sus territorios y así poder 

identificar cuáles de esos aspectos (i) han sido relevantes para la protección efectiva de este tipo de 

marcas y (ii) si estas, son aplicables al caso concreto de Venezuela para poder garantizar su registro 

efectivo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las buenas prácticas implementadas en las oficinas de Propiedad Intelectual de 

EEUU y México para el registro de marcas sonoras, así como las recomendaciones realizadas por 

la OMPI para las Oficinas de los países miembros, con el objetivo que sean estas, las bases para la 

redacción del Manual para el registro de este tipo de marcas, aplicable en Venezuela que será el 

resultado de esta investigación.    
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Objetivos Específicos 

1. Analizar el marco regulatorio internacional (México, EEUU y la OMPI) por lo que respecta 

al reconocimiento de las marcas sonoras. 

2. Identificar los beneficios de las marcas sonoras para los titulares de las mismas, en base a la 

opinión de expertos, doctrinarios, empresarios y/o consumidores. 

3. Analizar el marco regulatorio nacional e internacional con el objetivo de aportar 

recomendaciones, en base a la investigación, para el registro efectivo de las marcas sonoras 

en Venezuela.  

Justificación e Importancia  

La justificación del presente TEG se desprende de la existencia de la inseguridad jurídica 

que crea, tanto para los posibles titulares de signos distintivos como para los consumidores en el 

mercado, el que no exista un criterio claro por parte de la Oficina Nacional Competente en 

Venezuela, justificado en la suposición que no están contemplados en nuestra legislación los 

parámetros o fundamentos para dar cabida a este tipo de signos y otorgarle una adecuada 

protección. 

La sociedad ha evolucionado con el paso de los años y, como se mencionó anteriormente, 

los expertos en mercadeo están enfocados en hacer sus productos y servicios más llamativos, lo 

que incluye, evidentemente, las marcas que los distinguen, pues este es el modo de diferenciar esos 

productos o servicios de otros similares en el mercado.  

La audición es solo uno de los modos que se utilizan para hacer llegar el contenido deseado 

y con el paso del tiempo, es cada vez más probable que un consumidor asocie un sonido con el 

origen empresarial de un producto o servicio. Un claro ejemplo de ello, es el rugido del León de 

Metro Goldwyn Mayer cuando comienza una película o el característico grito del cantante Pitbull 
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en cualquiera de sus canciones o presentaciones; la mayoría de las personas podemos distinguir y 

asociar esos sonidos a un servicio o producto, lo que en opinión de quien suscribe, calificaría 

perfectamente en la definición de “marca”. Sin embargo, no en todas las jurisdicciones se considera 

de ese modo y, en varios casos, es por falta de legislación aplicable que permita la correcta 

protección de lo que podría ser denominado como “marca sonora”. 

Es por ello, que es necesario analizar las buenas prácticas empleadas en algunos países en 

cuanto a la creación y aplicación de sus normas y leyes para la protección efectiva de las marcas 

sonoras. 

Alcance del Trabajo  

El presente TEG es un trabajo investigativo de las legislaciones marcarias de EEUU y 

México, cuyo objeto consiste en la elaboración de un manual contentivo de las buenas prácticas 

que aplican los mencionados países para el registro de marcas sonoras en sus respectivas 

jurisdicciones y que pueda llegar a ser aplicable en países que no tienen legislación específica al 

respecto, como es el caso de Venezuela. 

 El mencionado manual contendrá recomendaciones de diversos tipos y estará dividido en 

tres partes a saber: 

1. Definiciones y conceptos básicos tanto para el solicitante como para el examinador de la 

marca sonora, 

2. Para el solicitante de la marca sonora, 

3. Para el examinador de la marca sonora. 

La intención de la primera parte, es que las personas a quienes va dirigido el Manual cuenten 

con las definiciones y conceptos básicos para la mejor comprensión del contenido del mismo; lo 
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que se buscó con la segunda parte es que cualquier persona, aun sin conocimiento en la materia, 

pueda comprenderla e implementarla; mientras que la tercera estará dirigida a los abogados 

examinadores de marcas de la Oficina de Propiedad Intelectual de Venezuela y se referirá, a los 

parámetros o pautas que deberán considerar en el momento de evaluar y determinar la 

registrabilidad de la marca sonora sometida a su estudio y/o consideración. 

Para llevar a cabo el estudio mencionado se realizaron diversas entrevistas a expertos en 

derecho marcario y ex funcionarios del SAPI, para conocer su postura respecto de, entre otras 

cosas, la protección de las marcas sonoras. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

En su artículo publicado en la revista Themis “La registrabilidad de las marcas auditivas, 

olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina de Naciones”, Baldo Kresalja Rosselló (2001), revela que: 

Muchas veces nos encontramos frente a melodías o simples sonidos, 

fragancias y hasta colores que, inconscientemente, provocan una asociación 

inmediata con algún producto o servicio en particular y sirven para diferenciar 

eficazmente la oferta de bienes y servicios de determinadas empresas en el 

mercado (p.164). 

Si se parte de ello como base teórica, es perfectamente posible considerar que las marcas pueden 

ser sonidos que nos permitan evocar un producto o servicio determinado, de entre muchos otros 

similares.  

 Asimismo, ocho años después, la OMPI estableció en un artículo publicado en su revista 

que este tipo de sonidos son conocidos como marcas sonoras y se encuentran en una categoría 

que la doctrina llama “marcas no tradicionales”, las cuales surgen como una técnica de 

marketing para que los consumidores asocien sus productos o servicios a través de formas más 

innovadoras que sólo los signos tradicionales. Las marcas no tradicionales generan cierta 

polémica o confusión, pues en múltiples territorios no son catalogados como marcas e incluso 

se alega que no tienen fundamento legal para ser protegidas, sin embargo, eso no es del todo 

cierto.  
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 En ese sentido, José Ávila Vallecillo (2016) redactó un artículo donde hace referencia al 

CUP y la inexistencia de alguna prohibición en este Convenio para proteger las marcas no 

tradicionales. Lo mismo ocurre con la legislación nacional, donde rige el principio de “lo que no 

está prohibido está permitido” y la protección o registro de las marcas no tradicionales, 

especialmente de las marcas sonoras, no está prohibido. Por otro lado, el ADPIC, en su artículo 2 

establece que “Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean 

perceptibles visualmente” (resaltado propio); lo anterior quiere decir que no es obligatorio para los 

Miembros exigir el requisito de la perceptibilidad visual para otorgar la protección de un signo 

distintivo, sin embargo, en caso de hacerlo, respecto de las marcas sonoras existen múltiples 

formas de cubrir dicha exigencia.  

 En ese orden de ideas, es menester acotar que múltiples autores y abogados han 

investigado y/o desarrollado formas alternativas para conseguir la protección efectiva de las 

marcas sonoras (y en general, de las marcas no tradicionales), una de ellas es a través del 

llamado secondary meaning. Schmitz Vaccaro, Christian (2012) habla de la definición del 

secondary meaning y sus pros y contras para los titulares que se benefician de esta 

particularidad a la hora de obtener el registro de su marca, sin embargo, lo relevante para el 

presente TEG es la definición. Hay sonidos que pueden ser catalogados como marcas sonoras, 

estos provocan en los consumidores asociaciones respecto de un producto o servicio con su 

origen empresarial, por lo que cumplen con las funciones de los signos distintivos; ahora bien, 

hay una excepción a la regla del cumplimiento de las funciones marcarias para ser considerado 

signo distintivo, y es el “secondary meaning”.  
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Todo lo anterior ha sido sumamente importante para el desarrollo y redacción del 

Manual que engloba las buenas prácticas de registro de marcas sonoras y su aplicación en 

Venezuela.  

Bases Legales  

 

“El sonido es un elemento importante en la comercialización y apertura del mercado”, 

establece la Secretaría de Economía de México (2018) en el blog de la página oficial del 

Gobierno de dicho país; y esa es una de las razones según las cuales las marcas sonoras ameritan 

protección. Como se ha venido reiterando, los sonidos pueden ser considerados un tipo de marca 

no tradicional susceptible de cumplir perfectamente las ya mencionadas funciones de las 

marcas. Es tanto así, que la Ley Federal de Propiedad Industrial de México (2020) protege las 

marcas sonoras de manera taxativa. 

De igual forma, la Ley de Marcas de EEUU consagra las marcas sonoras y establece en 

su artículo 2.52 que:  

No se requiere que un solicitante presente un dibujo si la marca consiste solo en 

un sonido, un aroma u otra materia completamente no visual. Para este tipo de 

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

Algunos casos ejemplificativos de marcas sonoras registradas en EEUU son (i) la 

respiración de Darth Vader, en cuya solicitud de registro se puede observar que Lucasfilm 

Entertainment Company Ltd. (el solicitante –ahora titular- de la marca) especificó que el tipo 

de marca es “no visual” y posteriormente describe cómo es el sonido y la forma en la que lo 

crearon, además de agregar una muestra grabada a la solicitud; (ii) el representativo grito del 
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cantante conocido como Pitbull, cuyo registro fue concedido en octubre de 2019 que, al ser más 

reciente, el tipo de marca ya no es “no visual” sino catalogada como una “marca sensorial”. 

En ese sentido y sobre la necesidad (o no) de representación visual en las solicitudes, en 

el artículo 15 del ADPIC (1994) se indica que cualquier signo distintivo puede ser considerado 

una marca, sin colocar prohibiciones expresas ni obligatorias extras; sin embargo, en el mismo 

artículo se añade la posibilidad que los Miembros puedan exigir como condición para su 

registro, el que los signos distintivos sean perceptibles visualmente. Si bien el Acuerdo lo 

inserta como un condición potestativa y no obligatoria para cada miembro, muchos países se 

han anclado en esa disposición para la exigencia de la obligatoriedad de la percepción visual 

del signo para el registro.  

Por el contrario, el artículo 7 del CUP (1883) versa acerca de la naturaleza del producto 

protegido con la marca y como eso no debería ser una limitante para su protección en ninguno 

de los países miembros. 

En Venezuela múltiples registros de marcas sonoras fueron presentadas, pero solo pocas 

evaluadas, durante la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (En adelante 

“Decisión 486”) y por tanto, no muchas fueron concedidas. Posterior a la salida de Venezuela 

de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante “CAN”), un gran número de las solicitudes 

presentadas durante la vigencia de la Decisión 486 fueron evaluadas bajo la Ley de Propiedad 

Industrial de 1955 y no bajo la ley vigente para el momento de su presentación, lo cual va en 

detrimento de los principios de irretroactividad de la ley y de plenitud hermética. 
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Bases Teóricas  

 Como se ha mencionado previamente, en virtud que la Ley de Propiedad Industrial vigente 

en Venezuela no permite expresamente el registro de marcas sonoras, la Oficina Nacional 

Competente ha rechazado las solicitudes de este tipo de signos distintivos en los últimos años, sin 

embargo, como ya se ha mencionado antes, en nuestra Ley no existe prohibición expresa para 

fundamentar dicha negativa basándose en la norma del artículo 27 que no se refiere a las causales 

de irregistrabilidad de la marca sino a la definición de esta categoría de signos y tras el análisis de 

las prohibiciones absolutas y relativas previstas en los artículo 33 y 34 del cuerpo normativo 

vigente (siendo que solo los dos primeros artículos aplicarían a los signos distintivos sonoros).  

 Para analizar la posibilidad de su registro, es importante tener en cuenta la definición de 

marcas y los requisitos de registrabilidad, puesto que, a pesar de ser marcas no tradicionales, estas 

siguen siendo signos distintivos y sus reglas generales le son aplicables. Antes que nada, se hará 

énfasis una vez más en que esta categoría debe cumplir ciertas funciones para ser catalogada como 

marca, a saber y según el Dr. Fernández-Novoa (2001), (i) la función indicadora de la procedencia 

empresarial, (ii) la indicadora de calidad y por último, (iii) la condensadora de la reputación (o 

goodwill).  

Esto, por cuanto las marcas sonoras no escapan del cumplimiento de las mencionadas funciones 

como requisito para ser consideradas signos distintivos, y es que, en palabras de Baldo Kresalja 

Rosselló (2001) “es una realidad innegable y comprobable que muchas veces nos encontramos 

frente a melodías, jingles o simples sonidos que, inconscientemente, nuestras mentes asocian con 

algún producto o servicio en particular” (p. 176). Es indiscutible entonces, que los sonidos son 

capaces de indicar la procedencia, la calidad y reputación de un producto o servicio en el mercado 
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y que los consumidores, tienen pleno conocimiento de lo que están obteniendo. No por ser un 

sonido, dejan de poder ser catalogados como marcas. 

En ese orden de ideas y acerca de las funciones marcarias, existe una excepción a la regla y 

es el llamado “secondary meaning” o distintividad adquirida por el uso o por el tiempo; esta consta 

en que un signo que originalmente carecía de distintividad podría llegar a ser registrado ya que, 

citando a Schmitz Vaccaro, Christian (2012) “a través de un uso prolongado y consistente en el 

mercado, de manera que el público que habitualmente consume o use el producto, llegue a 

identificar la marca con un determinado origen empresarial” (p. 22). Algunos de los expertos 

entrevistados consideraron que este fenómeno era un requisito imprescindible para garantizar la 

protección de las marcas sonoras, mientras que por el contrario, otros indicaron que tan solo con 

cumplir los requisitos de registrabilidad previamente mencionados debería ser suficiente, ya que 

crear una exigencia extra para un tipo de marcas específico podría crear inseguridad jurídica.  

 Otro de los temas ampliamente discutido acerca de la registrabilidad de este tipo de 

marcas, se refiere a la necesidad del cumplimiento del requisito de representación gráfica, pues, 

aunque los convenios internacionales no lo exijan como obligatorio, muchas legislaciones así 

lo establecieron. Sobre ello, indica Juan Indacochea (2011) que existen múltiples alternativas 

para la representación de este tipo de marcas, entre los cuales se encuentran el oscilograma, el 

espectro, el espectrograma y el fonograma. Ahora bien, respecto de este punto y sobre las 

legislaciones analizadas, tanto en EEUU como en México no existe tal exigencia de la 

representación gráfica, lo que se aporta es la descripción del sonido o melodía que se desea 

proteger junto con una grabación que la contenga. 
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Por su parte y también respecto de la exigencia del requisito de representación gráfica, 

en Venezuela la Ley de Propiedad Industrial vigente no contempla nada al respecto, sin 

embargo, para realizar el examen de forma y de fondo de registrabilidad de las marcas sonoras , 

es necesario para los examinadores contar con las herramientas necesarias para ello, eso es, 

principal e idealmente, con el soporte del sonido que se va a analizar, ya sea este una descripción 

o una grabación que lo contenga. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Descripción del Marco Metodológico  

Si bien el enfoque principal para la metodología utilizada en el presente trabajo de 

investigación fue documental, para cumplir todos los objetivos propuestos, también hubo un 

enfoque empírico o de campo.  

Según Carlos Manuel Villabella Armengol (2009), la investigación documental es: 

(…) La que se desarrolla sobre objetos y fenómenos que no se perciben 

sensorialmente, por lo cual trabaja con un dato “indirecto”, especulativo y con una 

información abstracta que se encuentra condensada en axiomas lingüísticos diversos. 

Se basa en la aplicación de métodos del pensamiento lógico y genera conocimientos 

a partir de procesos deductivos y racionales. (p.13). 

El objeto principal del presente TEG es la identificación de las buenas prácticas implementadas en 

las oficinas de Propiedad Intelectual de EEUU y México para el registro de marcas sonoras, así 

como las recomendaciones realizadas por la OMPI para las Oficinas de los países miembros, por 

lo que la investigación documental fue la más apropiada y para ello, se invirtió tiempo en diversas 

lecturas, para posteriormente analizar la legislación de las jurisdicciones mencionadas. 

Por otro lado, como se indicó previamente, hay una parte de investigación empírica, la cual 

fue necesaria para la consecución de los objetivos específicos del presente TEG. 

Según el autor antes mencionado, la investigación empírica es: 

(…) La que genera conocimientos a partir de la percepción que se realiza del 

objeto de estudio a través de las diferentes vías sensoriales, por lo que trabaja 
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con datos factuales que se obtienen de la realidad y operan con rasgos, 

propiedades, manifestaciones y efectos de lo que investiga (…) (p.12). 

Conocer la información de abogados especialistas en la materia, fue muy importante para entender, 

no solo la relevancia de las marcas sonoras para el mercado, sino también múltiples aspectos 

jurídicos de los mencionados signos distintivos. 

Instrumentos y Herramientas de Investigación a Utilizar  

Para la obtención de información relevante para el presente TEG, y como se ha venido 

reiterando a lo largo del presente capítulo, se realizó una investigación documental. 

En primer lugar, se realizó la búsqueda de diversos artículos acerca del tema de interés. Se 

buscaron y utilizaron fuentes de información educativas (como Academia.edu y diversos 

repositorios de universidades tanto nacionales como internacionales) para asegurar que la 

información fuera confiable. 

Posteriormente se examinó la legislación de los tres países involucrados en el presente 

TEG, lo anterior en virtud que se considera que esas son las bases principales que fundamentan las 

buenas prácticas para el registro de marcas en cualquier territorio.  

Seguidamente, se llevó a cabo la investigación de campo que se dispuso para el presente 

TEG. La misma consta en la realización de diversas entrevistas, tanto a expertos en la materia (en 

Venezuela, México y EEUU) como a ex funcionarios del SAPI. El objetivo de las entrevistas a los 

abogados expertos en marcas es, no solo demostrar la importancia de las marcas sonoras en el 

mercado, sino también analizar los requisitos sobre este tipo de marcas no tradicionales y su 

similitud (o diferencia) con las marcas tradicionalmente conocidas. También se consideró 

relevante contar con la opinión de algún funcionario en representación del SAPI sobre la 
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protección de las marcas sonoras en Venezuela, por lo que se decidió entrevistar a funcionarios 

y/o ex funcionarios de dicho organismo. 

Por último, se procesó la información obtenida de las entrevistas realizando una 

comparación (i) de las opiniones de los expertos y (ii) de la información recabada en la 

investigación documental. 

Acerca de la confiabilidad y validez de los instrumentos, se tiene que la legislación, en 

virtud de ser textos normativos vigentes y aplicables, se presume su confiabilidad y validez; 

respecto de la documentación, fueron utilizados motores de búsqueda educativos para dar con los 

artículos examinados y libros básicos para el área de la Propiedad Intelectual, cuyos autores son 

ampliamente conocidos.  

En cuanto a las entrevistas, se escogieron abogados especialistas con experiencia superior 

a los diez años en Propiedad Industrial, por lo que sus opiniones son basadas tanto en su 

experiencia profesional como en la formación que han adquirido a lo largo de los años. 
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Capítulo IV 

Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

Analizar el Marco Regulatorio Internacional (México y Los Estados Unidos de América) 

Acerca del Reconocimiento de las Marcas Sonoras 

 En primer lugar, es bueno señalar que EEUU aplica un sistema de derecho 

consuetudinario (o common law), lo que significa que las normas o leyes no suelen estar 

codificadas, es decir, “no existe una recopilación exhaustiva de normas jurídicas y estatutos” 

(Traducción propia) (The Common Law and Civil Law Traditions, s.f). El derecho se basa en 

decisiones judiciales que crean precedentes que se mantienen en el tiempo. México y 

Venezuela, por el contrario, son sistemas de derecho civil, es decir, sus normas están 

codificadas y aunque las decisiones del Juez sean menos cruciales para la creación de 

legislación que la de los propios legisladores, en algunos casos podría ser vinculante y, en el 

caso de México, esas decisiones son consideradas fuentes del derecho. 

 Por otro lado, hay una segunda distinción respecto de los sistemas de derecho aplicables en 

los tres países objeto de análisis en este TEG y es la diferencia existente entre el sistema del primer 

uso y el sistema registral. El primero, consta en que los derechos se adquieren con el primer uso 

del signo distintivo en el comercio; mientras que, en los sistemas registrales, los derechos se 

adquieren después del registro del signo en la Oficina Nacional Competente.  

Mientras que EEUU basa su sistema en el primer uso en el comercio, México lo basa en el 

de registro, sin embargo, este derecho de exclusiva viene acompañado por la obligación de la 

explotación efectiva del signo en el comercio; según la última reforma de la Ley de Propiedad 
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Industrial vigente en México, el titular de la marca debe declarar cada tres años, bajo protesta 

de decir verdad, que ha estado usando la marca tal y como fue otorgada.  

 Por otro lado, en Venezuela se aplica el sistema registral, es decir, los titulares de marcas 

en el territorio nacional no tienen derechos de exclusiva sobre el signo distintivo hasta que este 

es concedido por el SAPI. Si bien el titular no tiene la obligación de jurar ante ningún ente u 

órgano el uso efectivo de la marca, según el artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad 

Industrial, es posible que el registro de la marca quede sin efecto por no haber hecho uso de la 

marca durante dos años consecutivos, esta acción es conocida como “acción de cancelación o 

caducidad por no uso”. 

Identificar los Beneficios de las Marcas Sonoras para los Titulares de las Mismas, en base a 

la Opinión de Expertos, Doctrinarios, Empresarios y/o Consumidores 

En aras de identificar los beneficios de las marcas sonoras para sus titulares y para el 

mercado, se realizaron entrevistas a múltiples expertos profesionales en el área de la Propiedad 

Industrial, quienes dieron su opinión acerca de diversos puntos referentes a las marcas sonoras. 

Ninguno de los entrevistados consideró que los sonidos no pueden ser catalogados como signos 

distintivos, sino que por el contrario, todos estuvieron de acuerdo en que un sonido es susceptible 

de protección por vía del derecho de Propiedad Industrial, siempre que cumpla los elementos 

estructurales que exige cualquier Ley de Propiedad Industrial para el registro marcario, a saber, 

que no sea anticompetitivo (como por ejemplo los signos genéricos o descriptivos), que tengan 

aptitud distintiva y, que no estén encuadrados en ninguna de las prohibiciones absolutas previstas 

en la ley. 

Con relación a los beneficios que las marcas sonoras aportan al mercado y a sus titulares 

tanto el Abg. Rafael Ortin, especialista en Propiedad Intelectual con más de 28 años de experiencia 
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en el área, como el Abg. Ricardo Rojas-Gaona, quien tiene más de 25 años de experiencia en el 

área e igualmente, es Especialista en Propiedad Intelectual y la Abg. Sara Gabriela Barrera, quien 

es abogada en el área desde hace más de 16 años en México, consideran que las marcas sonoras 

traen consigo múltiples beneficios. 

Por un lado, Ortin describe este tipo de signos distintivos como “las marcas del futuro” y 

afirma lo anterior en vista que nuestra sociedad es cada vez más cognitiva y las marcas no 

tradicionales, y en especial las sonoras, van a tener un papel sumamente relevante para el mercado. 

En ese mismo orden de ideas van enfocados los comentarios de Rojas-Gaona, quien menciona que 

existe para su titular, un provecho monetario importante del uso de signos distintivos sonoros en 

el mercado y el hecho de poder protegerlos, garantiza seguridad jurídica, en tanto y en cuanto, se 

pueden realizar contratos sobre ese derecho de exclusiva, lo cual genera beneficios económicos; y 

es respecto de ese último punto que se enfocó la Abg. Barrera, ya que los derechos de exclusiva 

son sumamente trascendentales para poder explotar la marca en el mercado y tener la posibilidad 

de ejercer acciones frente a terceros, que intenten vulnerar ese derecho de algún modo. 

En virtud que las marcas sonoras son, en opinión de los expertos, sin duda alguna un tipo 

de signos distintivo que, como se menciona en un principio, si cuentan con las características 

necesarias y no incurren en ninguna causal de no registrabilidad establecida por la ley del país que 

se trate, pueden ser perfectamente protegibles por la vía del registro de marcas, se conversó con 

ellos acerca de los requisitos necesarios, para garantizar esa protección.  

En este sentido, se puede señalar que en muchas legislaciones es necesaria la representación 

gráfica del sonido (como por ejemplo en México, cuyo requisito se ve cubierto con la descripción 

del sonido a registrar), mientras que en otras esto no es obligatorio (como por ejemplo, EEUU, 

donde el soporte del sonido solicitado se carga junto con la solicitud en el sistema de la Oficina 
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Nacional de Marcas y los examinadores de marca analizan dicha solicitud escuchando el sonido 

per se, tal y como es “de manera confiable” –lo anterior en palabras del Abg. Rafael Ortin-).  

Relacionado con este punto, el Abg. Ortin ve la falta de adaptación que las oficinas de 

registro tradicionales tienen en la actualidad como un problema, en vista que hacen que los nuevos 

tipos de marcas sean de difícil y engorrosa protección; Ortin considera que, de no adaptarse, las 

oficinas de registro oficiales van a desaparecer y para no hacerlo, deben basar su cambio y 

modernización en las nuevas tecnologías del presente y del futuro, sobre todo para marcas como 

las sonoras, donde los soportes materiales pueden ser sustituidos con documentos digitales, donde 

los solicitantes carguen directamente en los sistemas y/o plataformas del ente, el sonido que desean 

proteger.  

Es así como, el Abg. Rafael Ortin opina que la mejor forma para solicitar y proteger las 

marcas sonoras es a través de la sustitución de soportes materiales por digitales (es decir que llegue 

de la manera más confiable el sonido al examinador) con el fin de evitar inconvenientes con las 

diferentes categorías existentes dentro de las marcas sonoras, donde algunas son meros ruidos (sin 

posibilidad de ser representadas en un pentagrama) y otras son melodías (con posibilidad de 

representación en pentagramas con notas musicales). En similar sentido,  se manifiesta el Abg. 

Ricardo Rojas-Gaona, quien nos menciona que en EEUU “lo que no se pueda representar en papel 

de alguna manera, con partitura o pentagrama, se hace con depósito de la grabación”; por su 

parte, Juan Manuel Indacochea (2011) menciona múltiples alternativas para la representación de 

este tipo de marcas, entre los cuales se encuentran el oscilograma, el espectro, el espectrograma y 

el fonograma. Por otro lado, la Abg. Sara Gabriela Barrera, comenta que en México, si bien exigen 

el soporte de la grabación contentiva del sonido que se va a solicitar como marca, se debe consignar 

también la descripción del mismo y es a partir de la mencionada descripción, que los examinadores 
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de la Oficina de Marcas realizan el examen de registrabilidad de dicho signo distintivo. Es decir, 

el requisito de representación gráfica se ve cubierto con la descripción del sonido. 

En el caso específico de Venezuela y a falta de un desarrollo legislativo completo y eficaz 

en la materia, es recomendable analizar las nuevas tecnologías y modernización de otros países 

para llevar a cabo la protección de nuevos tipos de marcas, puesto que ello traería consigo su 

fomento y desarrollo en nuestro mercado nacional. Sin embargo, es preciso insistir en que, si bien 

la modificación legislativa en esta materia sería ideal a los fines de alcanzar un mínimo de 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de la adhesión a los Acuerdos Internacionales 

en el área, ella no es necesaria para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela.   

Otro de los puntos que se conversaron en las entrevistas realizadas, fue la necesidad (o no) 

del secondary meaning como requisito para su registro efectivo. Si bien el término fue explicado 

anteriormente en el presente TEG, es menester recordarlo dada la importancia que tiene en el punto 

analizado; este es un fenómeno que consiste en que un signo originalmente desprovisto de 

distintividad, la adquiere en un segundo momento como consecuencia del uso (Bazán Puelles, 

s.f.).. 

El Abg. Ortin considera que, efectivamente, este debería ser un requisito obligatorio para 

presentar una solicitud de marca sonora, ya que un mero ruido puede ser distintivo solo si se ha 

usado en el tráfico del mercado de una manera que ha hecho que distinga productos o servicios; 

tal y como en EEUU, donde el sistema aplicado es el del primer uso y no el registral. En ese orden 

de ideas, el Abg. Rojas-Gaona comparte el criterio del Abg. Ortin, afirmando que esta es una 
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categoría de marcas sui generis1 que cuenta con ciertas particularidades. Asimismo, comenta que 

hay ciertos sonidos que en un principio no tenían distintividad alguna y con el tiempo esa 

distintividad fue acuñada y el consumidor comenzó a asociar esos elementos auditivos con un 

producto o servicio, entonces en su opinión, hace falta un requisito adicional, como en el sistema 

norteamericano. 

Por el contrario, la Abg. Gabriela Barrera opina que el establecer un requisito obligatorio 

para una sola categoría de marca crearía inseguridad jurídica para el solicitante, y en virtud de ello,  

no lo considera necesario ya que (en México) existe la figura de solicitud de marca caduca, que 

consiste en dejar sin efecto una marca ya concedida cuando esta se haya dejado de utilizar durante 

los tres años consecutivos inmediatos a la solicitud de declaración de caducidad, consagrado en el 

artículo 260 de la Ley Federal de Propiedad Industrial de México de 2020. Figura similar existe 

en otras legislaciones, como la venezolana donde es conocida como “acción de cancelación de 

marca”. 

Sobre este aspecto, considera quien suscribe que el requisito del secondary meaning no es 

realmente necesario para la protección de las marcas sonoras en Venezuela debido a que para el 

presente TEG se ha partido de la base de que no es necesaria una reforma legislativa para garantizar 

la protección por vía de registro de las marcas sonoras. Actualmente, la ley vigente no regula de 

ninguna forma el secondary meaning y, si bien sería un requisito útil para la protección efectiva, 

no solo del signo distintivo sino también de los consumidores, para considerarlo como exigencia 

en la presentación de solicitud de una marca sonora, sería necesario incluirlo en el articulado de la 

ley. Lo anterior significa que, a pesar de considerar que puede ser conveniente incluir la exigencia 

                                                           
1 Loc. lat. que significa literalmente ‘de su género o especie’. Se emplea con el sentido de ‘singular o peculiar’: «Tenía un humor 

muy sui géneris». Real Academia Española. (2005). Versión electrónica del Diccionario de la lengua española [Dictionary of the 

Spanish Language]. Arrabal Torre [Esp. 1982]  
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del secondary meaning en una futura reforma legislativa de la Ley de Propiedad Industrial, no es 

un requisito exigible en la actualidad ni verdaderamente necesario para proteger signos distintivos 

sonoros en Venezuela.  

Analizar el Marco Regulatorio Nacional e Internacional con el Objetivo de Aportar 

Recomendaciones, en Base a la Investigación, para el Registro Efectivo de las Marcas 

Sonoras en Venezuela  

Con el fin de aportar recomendaciones que sean de posible aplicación en Venezuela y en 

base a los lineamientos que aplica actualmente el SAPI para el análisis de las solicitudes marcarias 

y de la legislación nacional vigente, se llevó a cabo una entrevista a una abogada, que además de 

ser especialista en Propiedad Intelectual, ocupó múltiples cargos jurídicos en el SAPI, siendo el 

más importante de ellos, a los efectos de esta TEG, el de Coordinadora del Departamento de 

Marcas, la Abg. Carolina Jiménez Garcilazo.  

El primer cuestionamiento que se conversó con la Abg. Jiménez Garcilazo fue acerca de 

si, en su opinión, los sonidos podrían ser considerados una marca y en virtud de ello, ser 

susceptibles de protección, y su respuesta fue positiva, porque puede llegar a configurar un 

elemento distintivo que al escucharlo, hace posible su asociación con algún producto o servicio. 

En vista de lo mencionado y de que el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente indica 

que “cualquiera otra señal que revista novedad” puede constituir una marca comercial, conforme 

a la legislación vigente en Venezuela, sí es posible proteger los sonidos como marcas sonoras. Sin 

embargo, en opinión de la Abg. Jiménez sería necesario, también, que el SAPI cuente con 

examinadores expertos en la interpretación de esos sonidos o ruidos, ya que no cualquier abogado 

está capacitado para llevar a cabo la revisión de fondo de dichos signos distintivos; incluso, en su 

experiencia trabajando en el SAPI, durante la vigencia de las decisiones de la Comunidad Andina 
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de Naciones, en adelante la CAN, en Venezuela, tuvo oportunidad de observar expedientes de 

solicitudes de marcas no tradicionales, entre ellas de marcas sonoras, no obstante, la Oficina de 

Marcas no contaba con el personal experto para interpretar los pentagramas que acompañaban 

dichas solicitudes, motivo por el cual los expedientes fueron negados u olvidados. 

Ahora bien, en opinión del autor, no obstante, lo más conveniente sería contar con abogados 

examinadores expertos en la materia, ha de considerarse, también, la implementación de talleres, 

cursos o cualquier tipo de formación para los examinadores del SAPI respecto de las marcas 

sonoras y, en general, de las marcas no tradicionales. Como se indicó en lo respectivo al objetivo 

anterior, esta clase de marcas es sumamente importante para el fomento del crecimiento del 

mercado y son cada vez más las legislaciones que protegen y promueven su protección, por lo que 

cualquier persona involucrada en la revisión de solicitudes de signos distintivos en el SAPI (y en 

cualquier Oficina de Marcas) debería estar formada al respecto. 

Según su experiencia en el SAPI, la Abg. Carolina Jiménez indica que tanto las planillas 

de solicitud como los certificados de registro deberían ser modificados para los signos distintivos 

sonoros, puesto que ambos deben establecer de manera clara cuál es el objeto de protección; 

además, menciona que, en cuanto a las solicitudes en papel, los soportes digitales son, no solo 

útiles, sino también necesarios, pero lo más pertinente sería adecuar el sistema web de solicitudes 

del SAPI de modo de hacerlo apto para cargar el sonido en un formato digital que hiciera posible 

su análisis por parte del examinador del SAPI sin necesidad de un soporte físico, como por ejemplo 

un CD. 

Si bien la situación ideal es una reforma total de las planillas y del sistema de la Oficina de 

Marcas nacional, se considera que no es necesario aplicar cambios tan drásticos para garantizar la 

protección de las marcas sonoras en Venezuela en un corto plazo. En un inicio, sería suficiente 



26 
 

con permitir que en la planilla FM-02, tal y como se conoce actualmente, se cuente con la opción 

de escoger el tipo de marca de que se trate, incluyendo las marcas sonoras (y no solo las gráficas, 

fonéticas o mixtas), asimismo en el campo que actualmente ocupa la marca gráfica o denominativa 

se podría colocar un pentagrama o fonograma (lo cual va a depender de si se trata de una melodía 

o un ruido) y, por último, la descripción del sonido en el recuadro que actualmente se utiliza para 

la descripción del distingue. 

Sin embargo de las consideraciones anteriores, en un mediano y/o largo plazo es necesario 

meditar acerca de la adecuación del sistema web oficial del SAPI para presentar solicitudes de 

marcas sonoras donde se pueda cargar el elemento auditivo junto con la solicitud para que el 

examinador de que se trate pueda realizar el análisis de la marca sonora de una mejor manera, al 

contar con todos los elementos que conforman este tipo de marca no tradicional; tal y como se 

lleva a cabo el proceso de registro en EEUU y México. Aunado a ello, la Ley de Propiedad 

Industrial no exige como requisito la representación gráfica del signo para garantizar la protección 

a través del registro, por lo que, si bien, en un inicio es conveniente utilizar la planilla ya existente 

y rellenar los campos con representaciones gráficas como lo serían los fonogramas o pentagramas, 

estos podrían ser sustituidos por una forma más efectiva de analizar el signo solicitado, como lo 

es la escucha del sonido en sí mismo.  

Por último, opina la Abg. Jiménez Garcilazo que, así como el SAPI ha hecho 

reiteradamente a lo largo de los últimos años, podría establecer los lineamientos para el registro 

de marcas sonoras a través de resoluciones o Avisos Oficiales, lo cual, si bien no sería conforme a 

derecho, sería la forma más rápida y eficaz de dar respuesta a una problemática existente en la 

actualidad. No obstante, en opinión del autor, reiteramos es posible garantizar el registro de marcas 

sonoras en Venezuela sin la necesidad de modificar la ley vigente ni ampliarla por medio de 
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resoluciones o Avisos Oficiales, ya que todos los requisitos exigidos por la misma son de posible 

cumplimiento para las solicitudes de marcas sonoras, a saber, distintividad y que sea usados por 

una persona natural o jurídica para distinguir los productos (o servicios) con los que comercia de 

otros similares en el mercado. 

Las recomendaciones se verán evidenciadas en el resultado, objeto de este TEG. 
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Capítulo V 

Desarrollo de la Propuesta 

Objetivo del Resultado Final 

El resultado final es un manual contentivo de las buenas prácticas para el registro de marcas 

sonoras, que como se ha venido reiterando a lo largo del presente TEG, se dividirá en dos partes: 

1. La primera, con recomendaciones para el solicitante de la marca sonora y, 

2. La segunda, con recomendaciones para el examinador de la marca sonora. 

La primera parte será redactada para que cualquier persona, aun sin conocimiento en la materia, 

pueda comprenderla e implementarla; mientras que la segunda, estará dirigida a los abogados 

examinadores de marcas y contendrá los parámetros o pautas que deberán seguir al momento de 

evaluar y determinar la registrabilidad de la marca sonora sometida a su estudio y/o consideración. 

El objetivo es determinar cuál sería el mejor mecanismo para la protección de las marcas 

sonoras, su descripción para que califiquen como tal y así evitar que sean estas consideradas como 

marcas gráficas o mixtas, los requisitos que deberá contener la solicitud y si en base a ello, será o 

no necesario que SAPI modifique la planilla de solicitud de registro de marca ya existente (FM-

02). 

Esquema del Contenido de la Propuesta 

I – Conceptos Base 

Definición de Marca 

Tipos de Marca 

Condiciones y Requisitos para la Protección de Marcas 
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a. Planteamiento General. 

b. Especificidades para las Marcas Sonoras. 

c. ¿Existe la Necesidad de Representación Gráfica? 

d. Sistema del Secondary Meaning. 

Prohibiciones Aplicables a las Marcas Sonoras 

a. Absolutas. 

i. Marcas Descriptivas. 

ii. Marcas Genéricas. 

iii. Marcas Engañosas. 

iv. Marcas Contrarias a la Moral, las Buenas Costumbres, el Orden Público o la 

Ley. 

b. Relativas. 

i. Riesgo de Confusión. 

ii. Riesgo de Asociación. 

iii. Existencia de Derechos Previos en cuanto a Signos en Trámite o Registrados. 

  Prioridad. 

  Marcas Notorias y Marcas Renombradas.  

Posibilidad de Acumulación de Derechos 

a. Marcas Sonoras y Derecho de Autor. 

II – Para el Solicitante de una Marca Sonora en Venezuela 

Requisitos de Forma para la Presentación de una Marca Sonora 

a. Requisitos Comunes a Todas las Marcas, en Venezuela. 
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i. Datos del Titular. 

ii. Datos del Apoderado. 

iii. Clasificación de la marca según el clasificador internacional establecida 

por el Arreglo de Niza (1957). 

iv. Distingue o Listado de productos o servicios. 

v. Identificación del Signo Distintivo a Proteger. 

vi. Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI. 

vii. Carga de la Planilla de Solicitud en la Página Oficial del SAPI, Conocida 

como WebPI. 

b. Requisitos de Forma Específicos para la Solicitud de Marcas Sonoras. 

i. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger. 

ii. Descripción del Sonido o Melodía. 

iii. Representación Gráfica del Sonido. 

Consignación de los Requisitos de Fondo para la Presentación de una Solicitud de Marca 

Sonora en Venezuela 

a. Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras. 

b. Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras. 

Presentación de una Marca Sonora. Planilla de Solicitud 

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela 

Publicación a Efectos de Oposición 

Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela 

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela 

III- Para el Examinador de Marcas Venezolano 



31 
 

Análisis de los Requisitos de Forma de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela 

a. Análisis de los Requisitos Comunes a las Marcas, en Venezuela. 

i. Datos del Titular. 

ii. Datos del Apoderado. 

iii. Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida 

por el Arreglo de Niza (1957). 

iv. Distingue o Listado de Productos o Servicios. 

v. Revisión de la Identificación del Signo Distintivo a Proteger. 

vi. Revisión de la Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI. 

b. Análisis de los Requisitos de Forma Específicos para Marcas Sonoras. 

i. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger. 

ii. Descripción del Sonido O Melodía. 

iii. Representación Gráfica del Sonido. 

Análisis de los Requisitos de Fondo de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela 

a. Análisis de las Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras. 

b. Análisis de las Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras. 

iv. Contrato de Cesión de los Derechos. 

Conocimiento Musical como Requisitos para Ser Examinador de Marcas Sonoras 

Planilla FM-02 y Marcas Sonoras en Venezuela 

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela 

Resolución de Concesión o Negativa de una Marca Sonora en Venezuela 

Certificado de Registro y Marcas Sonoras en Venezuela 
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Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela 

Anexos 
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Apéndices y Anexos 

Transcripción de Entrevistas a Abogados Expertos en La Materia 

Entrevista al Abg. Rafael Ortin 

 Resumen Curricular 

Abogado con master en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante en 1998. Fue 

encargado del área de Propiedad Intelectual y Entretenimiento de la Organización Cisneros 

desde el año 1998 hasta el 2006, antes miembro fundador de la Dirección Nacional del Derecho 

de Autor en Venezuela; socio de la firma de abogados especialistas en Propiedad Intelectual 

Márquez, Henriquez, Ortin & Valedon hasta 2021; actualmente socio en Bolet & Terrero.  

 Transcripción 

Andreina Márquez: 

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos 

característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, 

en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de 

ello, ser susceptible de protección?” 

Rafael Ortin: 

“Sí, un sonido puede ser considerado una marca. 

Sí, puede ser susceptible de protección.” 

Andreina Márquez: 

“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?”  

Rafael Ortin: 
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“Yo creo que en primer caso, que sean los mismos elementos estructurales que te pide cualquier 

ley de Propiedad Industrial: Que un signo no sea anticompetitivo (cuando hablo de signo 

anticompetitivo son los signos genéricos o los descriptivos); por ende que distingan y que no 

estén encuadrados en ninguna de las prohibiciones relativas y absolutas de la ley.”  

Andreina Márquez: 

“Entonces, ¿Considera usted que las marcas sonoras deben protegerse al igual que cualquier 

otra categoría de marca?” 

Rafael Ortin: 

“Sí, de hecho esa va a ser la tendencia. Después hablamos sobre eso.” 

Andreina Márquez: 

“¿Cuáles deberían ser los requisitos que debe contener una solicitud de registro de una marca 

sonora?, ¿Deberían diferir mucho de una marca tradicional?”  

Rafael Ortin: 

“Al final es cómo tú le demuestras al examinador, como tú le llevas al examinador en un papel 

(que ahí es donde yo te diría que tienes que hablar con un músico o con alguien) un soporte 

material o incluso no tiene que ser material, puede ser en “la nube” y lo haces llegar y el 

organismo respectivo debe tener dentro de sus sistemas y plataformas la posibilidad de que le 

llegue ese sonido y ese sonido en particular pueda ser analizado. Es decir, es un tema más 

instrumental que de derecho, es ¿cómo yo instrumento la posibilidad de que me llegue el 

registro de manera confiable y práctica el sonido que pretendo registrar como marca?”  

Andreina Márquez: 
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“¿Para usted qué sería confiable?, ¿Qué llegue tal y como debería ser escuchado?”  

Si, incluso hay temas de derecho empresarial ahí, pues el sonido no se puede perder y/o llegar 

a otras manos, puede ser que el sonido aun no haya sido divulgado. 

Después de esto hay un tema con el cómo lo publicas para que se opongan terceros. Se puede 

colocar en una plataforma el sonido, haces un click, la gente escucha y en base a eso, te puedes 

oponer o no.” 

Andreina Márquez: 

“Entonces, ¿Para usted no sería suficiente utilizar/colocar solo el pentagrama o notas 

musicales?” 

“Lo que pasa es que cuando tú me hablas de pentagrama no me estás hablando de “sonidos”, 

eso debe estar muy bien establecido en tu trabajo. Es decir, las marcas sonoras pueden ser meros 

ruidos y pueden ser melodías musicales. Y aquí es donde tú tienes que tener cuidado, por 

ejemplo, Harley-Davidson, Alka Seltzer,… incluso, tienes que revisar muy bien, yo tengo un 

trabajo sobre eso y nunca lo colgué, el caso del cantante rapero americano de Florida, que es 

ahorita le caso más importante. Le registraron su marca…  

Andreina Márquez:  

“¿De Pitbull?” 

Rafael Ortin: 

“Umjú, de Pitbul. El grito ese, examina un poco como hicieron en EEUU sobre eso, pero ese 

grito no es una obra protegida por el derecho de autor y el problema es que la tendencia en la 

industria musical, esos sonidos peculiares, esos sonidos que pudieran hacerse distintivos, esos 
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sonidos que se pudieran hacer diferentes, cada día van a ser mayores y van a tener mayor 

protección por dos situaciones fundamentales: La primera es que estamos acostumbrados a que 

oficinas como la americana, que siempre marca tendencia o pauta, entienda esto como un 

negocio y al entenderlo como un negocio va a tratar, en la medida de lo posible, de registrar 

todo lo que pueda (Lo cual siempre es un problema para los países europeos o por ejemplo para 

Japón, ¿Por qué?, porque los japoneses son más rígidos, los europeos son más rígidos, tienen 

unas leyes de tradición más continental, mientras que los americanos son muy prácticos, se 

basan mucho en la jurisprudencia y en el sistema del common law, entonces para ellos nada 

está prohibido, a diferencia del sistema europeo continental donde lo que no está prohibido 

entonces se puede hacer; aquí es “tu dale y entonces vamos viendo”.  

Entonces, tu tienes que distinguir en ese trabajo lo que pudiera llegar a ser una melodía y lo que 

pudiera llegar a ser un mero sonido y es una distinción que hay que hacer. Tienes Alka-Seltzer, 

Harley-Davidson y el grito de Pitbull.” 

Andreina Márquez: 

“Pero, las melodías también son protegibles mediante el derecho de autor…”  

Rafael ortin: 

“Es ahí donde creo que esta el verdadero trabajo. El verdadero trabajo está en, primero analizar 

si es efectivamente una obra musical como yo les comenté en su momento, cuando haces un 

análisis de… ves que el ritmo no se puede proteger, ves que la armonía no se puede proteger 

por diversas razones, pero la melodía sí. Entonces, tienes que entrar a analizar qué tipo de 

melodía es, pues para ser signo, deben ser melodías muy cortas porque si no, no hay 

distintividad.  
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Con relación a los ruidos hay otra cosa, normalmente un ruido normalmente un ruido, de por sí, 

no se protege sino por el uso que se le da. Lo hablaba yo la clase pasada, el secondary meaning 

o segundo uso, ¿Por qué un mero ruido puede ser distintivo?, el mero ruido puede ser distintivo 

porque se ha usado en el tráfico de una manera que ha hecho que distinga productos o servicios 

de otros. Yo lo que no veo es un ruido que al inicio o a priori este distinguiendo, es por el uso 

que se le da que distinga.”  

Andreina Márquez: 

“¿Un ruido como por ejemplo qué?” 

 Rafael Ortin: 

“El de Alka-Seltzer, el “shhh”; el león de la Metro Goldwyn Mayer, el “rawr”.  

Si tu hubieses ido el primer día al SAPI o a cualquier oficina de registro a hablar sobre ese tema, 

te dicen “pero bueno, ¿qué es  este león?”, pero este león, después de mucho tiempo, cuando 

hacía eso, se convirtió en una marca. 

¿Por qué para los americanos es tan fácil? Porque para los americanos es el sistema del First to 

use, no es el sistema First to file, entonces se puede distinguir eso. Se hace necesario en 

Venezuela una ley que incluya el secondary meaning o el significado del “segundo uso”, porque 

va a ser en el tráfico económico cuando empieza a distinguirse algo lo que hace que se pueda 

proteger como marca porque ya está distinguiendo, pero al inicio lo veo muy complicado.  

Eso es con relación a los ruidos, con relación a los sonidos, para distinguirlo de las melodías. 

Ahora, las melodías siempre han distinguido y no hay problemas con partitura con los o nuevos 

elementos que tengan los músicos para identificarlas, también pueden ser cualquier soporte 
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material donde vaya incluido y la gente podrá oponerse o no. Y es posible que se den casos 

donde la gente quiera imitar o confundir unas melodías con otras.  

El problema en este caso es el siguiente, ¿cómo haría yo el análisis de las melodías? , ya que 

puede estar protegida también por derecho de autor y puede haber una dualidad de protección. 

El libro que te explica la dualidad de protección completa y que tienes que citar ajuro es el de 

Diseños y Modelos Industriales de Otero Lastre. No es que te lo vas a leer completamente, pero 

ese es el libro que agota el tema de la dualidad de protección, de porqué algo es marca y porqué 

algo es derecho de autor. 

Y usted va haciendo entonces lo lógico, ¿cómo lo tomaría yo?: ¿es posible que los sonidos se 

registren? Sí, ¿por qué? Porque pueden distinguir un producto o servicio de otro y crear una 

procedencia empresarial de quien los está utilizando; ok, ¿ab inicio pudiera darse? Pues parece 

complicado porque sobre la marca hay que hacer un trabajo, que en una marca mixta o 

denominativa es más sencillo que sobre un mero sonido, que se haría diferente. Con esto salta 

a la vista la figura o la institución del secondary meaning, donde después de utilizado usted 

pudiera, eventualmente no es una regla… Sería la regla, más bien, usted ahí va a estar utilizando 

un sonido y ese sonido pudiera adquirir cierto grado de disntividad y por lo tanto puede 

diferencias con dicho sonido ciertos productos o servicios.  

Además de esto, tenemos las melodías, que son más fáciles, pero hay dualidad de protección, 

ya que pueden ser protegidas por derecho de autor y a la vez como marca, entonces tú tienes 

que ahí decir, hasta donde llega el tema marcario y hasta donde llega el tema del derecho de 

autor, ya que el tema marcario son 15 años, si no lo renovaste, pierdes el derecho; el derecho 

de autor son 60 años a partir del 1 de enero de la muerte del autor; en materia de marcas no hay 

derechos morales, en materia de derecho de autor hay derechos morales; la forma en que tu 
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licencias de una u otra manera es distinta. Entonces tu vas haciendo diferencia entre cada una 

de ellas. 

En el caso de las melodías si pueden agregarse las partituras. Puedes incluso analizar qué es lo 

que yo creo que no podría protegerse, bueno, la armonía y el ritmo; pero ¿por qué? Si yo puedo 

registrar por ejemplo un mero sonido, ¿por qué no puedo una armonía o un ritmo?, pues porque 

irías en contra de la competencia porque el ritmo es un genérico. 

Otero Lastre, es muy importante. 

Y tú que me preguntaste ¿Crees que esto va a seguir?, sí, esto no va a parar, porque estamos en 

una sociedad de la información, normal,… pero vamos a ser una sociedad cognitiva y en esa 

sociedad cognitiva que es la de las nuevas generaciones, que es la del TikTok, etc. Yo creo que 

van a tomar un papel muy relevante estos signos atípicos, pero en particular, el de los sonidos, 

en esta primera etapa. Incluso, el de los olores es mucho mayor, vas a ver, porque tú distingues 

más con olores que con música.” 

Andreina Márquez: 

“Si, de hecho esto no tiene nada que ver, pero el tema con los olores me parece 

complicadísimo…” 

Rafael Ortin: 

“Va a ser complicado. Hoy es tan complicado como la música, como los sonidos, pe ro más 

adelante será diferente. 

No sé si tienes pensado en cómo vas a estructurar el trabajo.” 

Andreina Márquez: 
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“Si. Me quedan dos preguntas aun, pero le voy a ir comentando sobre el trabajo. 

Con la profesora Annet lo que conversamos es que, ya que tengo que entregar un resultado, el 

resultado va a ser un manual. La idea es dividir ese manual en dos, la primera parte para una 

persona que tenga interés en el registro de marcas sonoras, que tenga interés en entenderlo, sea 

abogado, sea especialista en la materia o no; y la segunda parte es para los examinadores de 

marcas. La idea era aplicarlo para un país donde… o sea, no limitarme a Venezuela porque en 

Venezuela ya se está hablando de una modificación de la Ley de Propiedad Industrial, entonces 

la idea es para un país donde no se registren las marcas sonoras.”  

Rafael Ortin: 

“No, en Venezuela. Venezuela es el caso.” 

Andreina Márquez: 

“Entonces, claro. Por ahora lo puse en Venezuela, modificable… o sea, lo que no quiero  es que 

me limite en el caso de que durante…” 

Rafael Ortin: 

“No te lo va a modificar. 

Bueno es que aquí tú tienes que hablar de los examinadores, tienes que hablar de los soportes 

materiales que contienen los sonidos o que contiene las melodías, tienes que hablar, en el caso 

de las melodías si son suficientes las partituras o ya hay otros elementos y, ajuro, como sea, 

tienes que hablar de focus group también, es decir, si yo te he dicho a ti que tu me vienes con 

un sonido y ese sonido apenas está empezando, difícilmente yo lo voy a poder registrar como 

marca.  
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Vuelvo con esto, yo creo que un sonido puede convertirse en un signo que distingue y 

posteriormente regístralo como marca, solo si ya está distinguiendo, entonces ya estamos 

hablando del uso, como un nombre comercial. El uso.  

Eso es un tema que pudieras plantear, ¿me entiendes?, porque lo que pudiera suceder es que 

“ya en EEUU está usándose”, ah bueno, si ya en EEUU está usándose y es distintivo, entonces 

venga a Venezuela el producto. Eso es otra cosa que tienes que plantear. Pero para un 

emprendedor que venga y diga “yo quiero que esto vaya a significar como marca”, ahorita nadie 

lo distingue, entonces los focus groups ahí son importantes. Estos son grupos de consumidores 

medios que te van a dar determinadas opiniones y si no la hacen dentro del SAPI, tú lo pagas.”  

Andreina Márquez: 

“¿De qué manera?” 

Rafael Ortin: 

“Bueno, tu les dices que este focus group dio este resultado y pah , lo colocas. Y los que 

colocaron dijeron que sí, si distinguen este producto o este servicio de otro producto u otro 

servicio. Entonces mandas el estudio, que tiene que ser un estudio serio, porque sino es un tema 

de engaño y hay competencia desleal.” 

Andreina Márquez: 

“En cuenta. 

Ahora, ¿considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio 

para su titular?” 

Rafael Ortin: 
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“Claro, ¿De este tipo de marcas?, sí.” 

Andreina Márquez: 

“¿Cuáles?” 

Rafael Ortin: 

“Bueno, todas las funciones de la marca que son inherentes a ellas: 

 Función publicitaria, te va a dar una publicidad, 

 Selling power, porque el sonido tiene poder de venta para atraer clientela,  

 Procedencia empresarial, pues te va a dar una serie de elementos vinculados a la calidad 

de ese producto o servicio, 

 Distinguir en el mercado un producto o servicio de otros similares, por lo que va a servir 

para el mercado, 

 Va a ayudar al consumidor, porque siempre que algo ayude a distinguir un producto o 

servicio de otro y te plantee todas las funciones anteriormente señaladas, al final ayuda al 

consumidor y al mercado y no solamente al titular. 

 Y va a ayudar al ente respectivo (Oficina de marcas u organismo respectivo) en la 

medida en que puede seguir ordenando el sistema registral y generando tasas en pro de la 

propiedad intelectual. 

O sea, por todos lados es positivo.” 

Andreina Márquez: 

“¿No ve nada negativo?” 

Rafael Ortin: 
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“En lo absoluto que no sea en la parte instrumental, ver como lo implementan. Y esa 

implementación es un tema más práctico. “ 

Andreina Márquez: 

“Por último, ¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a obtener la categoría de 

marca notoria?” 

Rafael Ortin: 

“Más fácil que cualquier otra. Claro. 

Es decir, velo de esta manera, incluso yo veo que una marca de este tipo (lo que llamaríamos 

signos atípicos, en este caso de sonidos) son mucho más poderosos que una marca gráfica.  

Y la hora de hacer una inversión y de hacer una planificación es incluso más económico para 

una empresa.” 

Andreina Márquez: 

“¿y cree que pueda ser objeto de una cancelación por vulgarización por ejemplo?” 

Rafael Ortin: 

“Sí, todos los elementos. 

¿Cuáles estarías más sujetas a vulgarización? los meros sonidos, y las melodías están menos 

sujetas a ello. 

Date cuenta de otra cosa, en materia de marcas, la melodía mientras sea menos extensa, más 

distintiva será; pero mientras sea más extensa, más protección por el derecho de autor tendrá. 

Ahí es que se puede ver la diferencia entre el derecho de autor y el derecho de marca: El derecho 
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de autor necesita extensión para que haya originalidad; recuerda que el derecho de autor tiene 

temas subjetivos y objetivos, el subjetivo es que está vinculado a cuanto es el grado de 

originalidad y eso puede venir determinado por la extensión de la melodía; mientras que en 

materia de marcas, mientras más se extienda, menos posibilidad de reconocimiento frente al 

consumidor habrá. Es importante que lo entiendas. 

Entonces, tú puedes ver ahí como hacer compatible un sistema con el otro y la aproximación 

actual de ambos sistemas podrían ser los Lemas Comerciales muy largos, que pudieran estar 

protegidos por derecho de autor y por el sistema de marcas. El lema comercial puede ser un 

punto de partida para verificar como una melodía puede estar protegida por ambos sistemas.” 

Andreina Márquez: 

“Nunca lo había pensado.” 

Rafael Ortin: 

“Claro es que fíjate tú, el problema de los lemas es cuando son tan extensos, pero cuando lo 

son, están protegidos por derecho de autor. 

Y puede suceder otra cosa, puede suceder, no creo que un signo, pero eventualmente una 

melodía algo extensa podría ser eventualmente un lema aplicado a una marca, eso pudiera pasar, 

nadie te dice que no.” 

Entrevista al Abg. Ricardo Rojas-Gaona 

 Resumen Curricular 

Abogado con experiencia en el área de la Propiedad Intelectual. Desde el 2003 ha sido socio de 

Rojas Gaona & Bandres, una firma que presta servicios de derecho y consultoría en materia de 
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Propiedad Intelectual; aunado a ello es Director en Entra Consulting desde 2019, donde trabaja 

desde 2017.  

 Transcripción 

Andreina Márquez: 

“Comenzaré con la primera pregunta. En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige 

a catalogar a ciertos sonidos característicos como un elemento diferenciador de las empresas 

para sus productos o servicios, en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser 

considerado como marca y en virtud de ello, ser susceptible de protección?”  

Ricardo Rojas: 

“Si, totalmente. 

Allí lo importante es que la marca cumpla su función distintiva, lo q significa que, en el caso 

de estas marcas no tradicionales, ehm… sonoras: hagan un link entre el producto o servicio 

distinguido por el sonido y la fuente que distingue esa marca. Cuando hay esa asociación en el 

consumidor, es posible.” 

Andreina Márquez: 

“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?” 

Ricardo Rojas: 

“Básicamente su distitntividad y la asociación que pueda tener y la fuente.  

Cuando se escucha un sonido y, en el caso de USA hay muchos sonidos registrados como 

marcas, que se identifique como marca y sepa de qué producto o servicio o empresa se trata, 

inmediatamente existe la habilidad para que se considere como marca. Ejemplo: El sonido que 
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había al conectarse en internet hace años, es de American Online. Lo mismo puede ser con el 

sonido de la espada de Darth Vader en Star Wars, al oírlo uno lo identifica y lo asocia con la 

película y con el personaje.  

Es relevante la intensidad en el uso de una marca y que sea continuada. Llega un momento en 

que el consumidor inmediatamente conecta los sonidos con la marca, aunque puedan ser sutiles 

o simples, porque existe ese vínculo con la marca y juega un papel importante para excluir a 

los competidores.” 

Andreina Márquez: 

“¿Las marcas sonoras son susceptibles de protección en EEUU a través de jurisprudencia, 

leyes,…? “ 

Ricardo Rojas: 

“Se protegen a través del secondary meaning, que es ese uso intenso y continuo. En EEUU 

puedes iniciar un proceso de protección, que no es el tradicional del registro sino uno 

alternativo, y al demostrar el secondary meaning o la existencia de asociación entre sonido, 

consumidor y producto, puedes acceder al registro. Y todo eso se ha ido desarrollando en la 

jurisprudencia.  

Se llama registro suplementario, si después de un periodo de tiempo se demuestra el secondary 

meaning, se obtiene el registro. Sin embargo, en EEUU los derechos de las marcas se adquieren 

por uso, no es por registro, lo que es muy justo. Si se usa, deberías tener derecho a ella, si no, 

no deberías porque es el poder bloquear a un competidor. El mejor ejemplo es grito de Pitubull.” 

Andreina Márquez: 
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“Entonces, ¿Considera usted que las marcas sonoras deben protegerse al igual que cualquier 

otra categoría de marca?, el abg. Rafael Ortin considera que debería ser un requisito obligatorio 

la exigencia del secondary meaning” 

Ricardo Rojas: 

“Estoy de acuerdo con Ortin. Esta es una categoría de marcas sui generis, tiene ciertas 

particularidades. Hay ciertos sonidos que pueden ser marcas porque son muy distintivos, pero 

no siempre pasa eso. Hay sonidos o ruidos que no tenían distintividad y con el tiempo esa 

distintividad se fue acuñando y comenzó esa asociación de elementos del consumidor con el 

producto o servicio. Sí se requiere un requisito adicional, como es en EEUU. 

En el caso de Venezuela, la ley está muy atrasada, en los años 50 aun no se pensaba en este tipo 

de protecciones y no se hablaba de marcas no tradicionales y hay que hacer la adecuación del 

sistema. El SAPI se ha venido abriendo a aplicar algunas regulaciones, como los lineamientos 

que vienen de ADPIC, pero la regulación realmente no existe y en un sistema registral como el 

que tenemos aquí, si no está la regulación, debería poder abrirse una puerta, pero tendría que 

ser mediante reforma de la ley. Por ejemplo, en la 486 de la CAN existía esa regulación.  

Ahora, en esas condiciones, previéndolas bajo la tutela registral, pudiera registrarse la marca, 

no por secondary meaning, sino con la representación gráfica (con partituras, etc) y si en el 

tiempo no se hace uso de esa melodía y no acuña esa función dentro del público consumidor, 

se perdería la marca (ojo, es una propuesta). Como en algunos países que para renovar una 

marca se exige demostrar ese uso o reconocimiento.” 

Andreina Márquez: 

“En su opinión ¿Es suficiente utilizar o colocar solo el pentagrama o notas musicales?” 
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Ricardo Rojas: 

“En casos de ruidos, se debería hacer un depósito de la grabación. Lo que no se pueda 

representar en papel de alguna manera, con partitura o pentagrama, se hace con el depósito de 

la grabación. Igual el examinador estará en capacidad de percibir los sonidos a partir de la 

grabación.” 

Andreina Márquez: 

“¿Considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio para su 

titular?” 

Ricardo Rojas: 

“Claro, totalmente. La monetización que se puede hacer de eso, o sea, hay múltiples ejemplos 

de frases acompañadas de sonidos donde los titulares han podido sacar muy buen provecho 

otorgando licencias nuevas para cuñas publicitarias. Ejemplo, la frase de un hombre que 

presenta peleas; frase que va acompañada de un sonido y cada vez que se usaba, le pagaban 

regalías. No recuerdo su nombre, ya va. Se llama Michael Buffer.  

Y eso pasa con los sonidos en general, ellos pueden otorgar licencias y obtienen beneficios 

económicos por eso. 

Entonces sí, hay beneficios para los titulares de este tipo de marcas.” 

Andreina Márquez: 

“De considerar que las marcas sonoras son susceptibles de protección como cualquier otra 

categoría de marca, ¿aplicarían entonces todas las acciones y derechos que las marcas 

comportan en favor de su titular no?” 
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Ricardo Rojas: 

“Sí, claro. Se asimila como con cualquier marca cuando cumpla con su función distintiva.”  

Andreina Márquez: 

“¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a obtener la categoría de marca notoria 

o ser objeto de una cancelación por vulgarización por ejemplo?” 

Ricardo Rojas: 

“Sí, ambos casos son posibles. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la marchanta EFE, eso es 

una marca reconocida; otro ejemplo de marca notoria es el rugido de MGM.  

Y si no se tiene cuidado con el uso de la marca, puede llegar a vulgarizarse. Ejemplo, el caso 

velcro. Y lo mismo puede pasar con marcas sonoras, si el titular no resguarda el signo en cuanto 

a su uso y no establece políticas para enseñar al consumidor sobre su uso adecuado, se puede 

vulgarizar.” 

Andreina Márquez: 

“¿Hay algo más que quisiera agregar o compartir?, en especial acerca del sistema de registro de 

marcas en EEUU” 

Ricardo Rojas: 

“Bueno, el sistema americano es casuístico y va a depender de muchos factores, no es sencillo 

lograr la protección de este tipo de marcas, quienes lo hacen, tienen mucho dinero, que se 

necesita, además de marketing, estrategias publicitarias, etc. no es un sistema sencillo para 

cualquier titular que no tenga ese músculo.” 



57 
 

Entrevista a la Abg. Gabriela Barrera 

 Resumen Curricular 

Trabaja el área de la Propiedad Intelectual desde el 2004. Se inició como asistente del 

Departamento de Marcas en Becerril, Coca & Becerril, S.C. donde trabajó desde 2004 a 2008); 

posteriormente fue abogada de marcas en Gonzalez Rossi & Asociados, S.C. desde el año 2008 

y hasta el 2014; en Leyva, Montenegro, Trigueros, Abogados S.C. desde 2014 hasta 2015; en 

Mora y Asociados hasta el año 2017; consultora en materia de patentes y marcas en 

Breakthrough IP Intelligence SC y abogada senior en el área de marcas y patentes en PDLC.  

 Transcripción 

Andreína Márquez:  

Presentación. 

Gabriela Barrera:  

“Este es un tema relativamente nuevo en México. 

Antes era todo signos perceptibles por la vista, pero eso se cambió a perceptibles por todos los 

sentidos. 

No se conoce mucho del trámite hasta que uno mismo lo realiza. Lo  que se conoce en un inicio 

es que ya hay formatos y se precisa una descripción, pero se puede introducir un usb con el 

sonido.  

Se basan es en la descripción para las comparaciones de marcas, no en el sonido, para hacer el 

examen de fondo y comparar con solicitudes registradas o presentadas.”  

Andreina Márquez: 
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“¿Es obligatoria la carga del sonido para realizar la solicitud?” 

Gabriela Barrera:  

No lo sé, habría que buscar en la página el formato. 

Sí, tienes que presentar el soporto material, archivo digital electrónico. Pero el examen es en 

base a la descripción gramatical. 

Andreina Márquez: 

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos 

característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, 

en atención a ello ¿En su opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de 

ello, ser susceptible de protección?” 

Gabriela Barrera:  

“Sí, yo considero q si porque son algo muy identificativo de la empresa. 

Ejemplo, si abres una Mac, te va a reflejar el sonido de Apple y lo vas a identificar, lo que te 

va a dirigir directamente a su procedencia de que titular es, quiene son los dueños de ese sonido, 

ya el sonido va a identificar la marca al escucharlo. Incluso aunque no esté registrado.  

Igual Netflix. Y aunque no vea la pantalla con la N, solo al cerrar los ojos y escuchar, ya 

cualquiera sabe que ese sonido pertenece a Netflix, entonces claro que es identi ficativo y como 

consumidor se puede relacionar la marca con el titular. 

Incluso antes de estar en la ley.” 

Andreina Márquez: 
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“¿Qué elementos deberán contener estos sonidos para ser protegidos?”  

Gabriela Barrera: 

“Como todas las marcas, los sonidos deben cumplir ciertas características: Que sean distintivos. 

Si bien es cierto hay sonidos que pueden reproducir de diferentes formas o con diferentes 

instrumentos, se trata del mismo signo: una marca. Deben cumplir con las mismas 

características de las marcas. 

Debe ser 100% original y que no exista algún otro parecido que se tope con otros elementos o 

instrumentos que la hagan confundible. 

Considero importante que para que el examinador pueda determinar la similitud con otro 

sonido, fuera un especialista en sonido/música (Como en las patentes). Gente que tenga la 

técnica para estudiar un elemento sonoro, que sepa identificar este tipo de marcas. Un 

examinador que analiza marca mixta no está capacitado. 

Entonces, recae en la responsabilidad de las oficinas que incluyan en sus legislaciones este tipo 

de figuras y a alguien capacitado dentro de su personal para que cuenten con elementos 

profesionales y técnicos para que realicen un examen así. Porque eso crea inseguridad jurídica 

para quien lo quiera pelear. 

En mi opinión habrá muchas demandas de nulidad, lo que va a propiciar que los tribunales 

colegiados sean los que se encarguen de decidir este tipo de controversias y los que van a dirimir 

eso. Va a pasar a ser como en EEUU, que se legisla por la jurisprudencia. Creo que a la Ley le 

falta, tiene lagunas en las que no se han pensado al incluir este elemento.”  

Andreina Márquez: 
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“¿Las marcas sonoras son susceptibles de protección en México únicamente a través de la ley 

federal de julio de 2020?, ¿Es posible regular el tema también a través de jurisprudencia, existen 

reglamentos?” 

Gabriela Barrera: 

“Lo relativo a marcas, patentes, secretos industriales y marcas no tradicionales se regulan con 

esa Ley; no obstante, para efectos de llevar un litigio, ya sea a nivel administrativo ante INPI o 

a nivel federal ante tribunales, se abocan a la jurisprudencia que se emitido en tribunal colegiado 

como sala como sentencia de suprema corte. 

En México la jurisprudencia es fuente del derecho.” 

Andreina Márquez: 

En su opinión, ¿cuáles deberían ser los requisitos que debe contener una solicitud de registro 

de una marca sonora?, ¿le parece necesario utilizar el sistema del secondary meaning 

obligatoriamente en el registro marcario? 

Gabriela Barrera: 

“No lo considero necesario, porque es darle un trato diferente al de la marca tradicional. Si la 

marca no se usa, aquí en México es posible que una marca caduque si no se ha usado en los 

tiempos establecidos. 

Al hacer secondary meaning en marcas sonoras hay desigualdad jurídica, porque ¿cómo 

demuestro un prestigio que me hace poder registrar mi marca?, porque si tengo un tiempo para 

usarla y probarla, ¿por qué me pides este requisito?” 

Andreina Márquez: 
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“¿Considera usted que la protección de las marcas sonoras trae consigo algún beneficio para su 

titular? En caso afirmativo, ¿cuáles serían estos beneficios?”  

Gabriela Barrera: 

“Si, obviamente el derecho exclusivo del uso contra un tercero, entonces ese derecho te lo 

otorga cualquier tipo de figura en materia de Propiedad Industrial, entonces sí, sin duda alguna. 

Y viene implícita la obligación de uso. Antes en México no se obligaba a un titular a usar la 

marca y el titular estaba expuesto a la caducidad por falta de uso, pero debido a esta reforma, 

debe declarar cada tres años, bajo protesta de decir verdad, que ha estado usando la marca tal y 

como fue otorgada. Es una nueva obligación, para que INPI no caduque la marca de oficio, sin 

necesidad de la solicitud de un tercero.” 

Andreina Márquez: 

“De considerar que las marcas sonoras son susceptibles de protección como cualquier otra 

categoría de marca, ¿aplicarían entonces todas las acciones y derechos que las marcas 

comportan en favor de su titular no? ¿Considera usted que una marca sonora pudiera llegar a 

obtener la categoría de marca notoria o ser objeto de una cancelación por vulgarización por 

ejemplo? “ 

Gabriela Barrera: 

“Sí, claro.  

Aquí la marca notoria, para el INPI y para la Ley adquiere esa cualidad cuando esa marca es 

conocida a nivel nacional por cualquier persona, entonces, al adquirir el término de notoriedad 

o marca famosa (que aquí son dos figuras), hay que demostrarle al INPI que la marca tiene esa 
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cualidad de que ya es conocida a nivel nacional por todos sus tramitantes con publicidad, 

encuestas, contratos,… con muchas pruebas documentales donde el INPI pueda declarar como 

marca notoria o famosa. Entonces, si se hace este tipo de procedimiento, no veo porque con un 

sonido no se pueda. Es un tema muy nuevo en México y será el paso del tiempo el que indicara 

esos caminos y hasta que alguien no diga “Mi sonido es conocido para…”. 

En México al ser así, se le otorgan todas las clases. La ley no hace exclusión de marcas no 

tradicionales a la solicitud de la declaración de marca notoria o famosa.  

El INPI le ha dado mucha publicidad a lo que es innovación, entonces al otorgar la primera 

marca olfativa lo anunció en todos lados. La primera marca sonora otorgada es de La Parroquia 

Veracruz y consiste en el toqueteo (tres veces) de una cuchara en un vaso de cristal, que es muy 

tradicional porque la historia del sonido es que cuando se iba a ese café y querías que el mesero 

tomara tu orden, con la cuchara hacías los tres toques al vasito y venían hacia ti.”  

Entrevista a la Abg. Carolina Jiménez 

 Resumen Curricular 

Trabaja el área de la Propiedad Intelectual desde 1999. Comenzó en el área en el Servicio 

Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) hasta el año 2009, donde trabajó como abogada 

especialista y examinadora; posteriormente fue Coordinadora del Departamento de Marcas en 

Velati & Asociados hasta el 2011; fue abogada senior en GR Lex Americas donde estuvo a 

cargo de la Coordinación de Signos Distintivos desde el 2014 hasta el año 2020, año en que 

pasó a ocupar el cargo de Coordinadora del Departamento de Marcas del SAPI hasta el año 

2021. En la actualidad trabaja como abogada en el Centro Nacional Autónomo de 

Cinematografía (CNAC). 
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Transcripción 

Andreína Márquez:  

“En los últimos años ha surgido una tendencia que se dirige a catalogar a ciertos sonidos 

característicos como un elemento diferenciador de las empresas para sus productos o servicios, 

en atención a ello ¿En tu opinión un sonido puede ser considerado como marca y en virtud de 

ello, ser susceptible de protección?” 

Carolina Garcilazo: 

“Sí, claro. Para mí sí, porque evidentemente, como lo acabas de decir en tu pregunta, es una 

forma de distinguir tu marca. 

Tú eras muy chama, pero no sé si te acuerdas el caso de las marcas de Belmont, que todos sus 

comerciales tenían un sonido que era “turu tututu tututú” y tu escuchas eso y sabes que eso tiene 

que ver con Belmont, entonces evidentemente te distingue y te identifica con el producto, e 

inmediatamente cuando el público consumidor escuche ese sonido, la imagen que le viene es la 

de la marca.” 

Andreina Márquez: 

“¿Conforme a la legislación de Venezuela, son susceptibles de protección las marcas sonoras?”  

Carolina Jiménez: 

No, peor bien como tú lo dijiste, no lo prohíbe, por ende, creo que así como se ha hecho con el 

tema de las indicaciones de procedencia o en su momento las marcas colectivas, que fue algo 

que yo también trabajé con mi tesis, que tampoco estaban contempladas, simple y llanamente 

ellos mediante una resolución establecieron los requisitos que se tenían que tomar en cuenta 
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para ser evaluados, porque la Ley te dice que todo… bueno, nuestra Ley si de alguna manera 

restringe, porque dice “palabras, combinación de palabras, números,…” ya va, vamos a buscar 

el artículo. No habla de sonidos, pero todo también depende de si la solicitud está, a ver, para 

poder hacer una solicitud de una marca sonora tu tienes que mostrar un soporte, que no es 

precisamente un disco, porque es como un pentagrama o algo así, donde se reflejan los sonidos 

y las notas, entonces creo que ese sería el soporte que después la persona puede reproducir, 

porque ¿cómo entonces sabes si se parece o no a otra marca sonora?, bueno, porque tiene un 

soporte y una persona especializada en la materia sabrá leer ese soporte.” 

Andreina Márquez: 

“Entonces, ¿si consideras que necesitan a una persona especializada?” 

Carolina Jiménez: 

“Si, como no. Un examinador como nosotros no podría, desde mi punto de vista, examinar una 

marca… ninguna de las marcas no tradicionales. De repente las tridimensionales si y las táctiles, 

porque bueno, lo estás viendo, pero el resto yo creo que debería haber un especialista en la 

materia.  

Andreina Márquez: 

“Justamente iba a preguntarte acerca de eso, pero pasaré entonces a la siguiente pregunta. ¿En 

alguna ocasión tu recibiste o sabes de alguien que haya recibido dentro del SAPI, algún tipo de 

inducción, taller, curso o cualquier tipo de formación en relación a las marcas no tradicionales 

en general o de las marcas sonoras en particular?” 

Carolina Jiménez: 
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“No, no lo recuerdo. No sé si en algún momento, cuando se hicieron los viajes de formación 

para los especialistas, en vigencia de las decisiones andinas, no sé si en algún momento se habrá 

tocado eso. Pero yo viajé con decisiones andinas y, en mi caso no hubo formación para marcas 

no tradicionales. 

¿Cuál es que es el artículo del que hablábamos antes?, ¿El 33? Ajá, dice “signo, figura, dibujo, 

palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad usados 

por una persona natural o jurídica para distinguir.” 

Andreina Márquez: 

“Yo creo que por el “o cualquier otra señal que revista novedad” podría entrar allí.  

Carolina Jimenez: 

“Claro. Y también porque te dice “figura, dibujo,…” o sea es que yo insisto en que tiene que 

tener una representación gráfica, tanto para… para los olores me imagino que tienen que ser 

fórmulas, pero con relación a los sonidos, tienen que tener una representación gráfica. Y yo 

creo que si se podría. Desde mi punto de vista sí.” 

Andreina Márquez: 

“Ok, entonces la siguiente, bueno, más adelante si voy a tocar un poquito más ese tema. ¿Tu ha 

tenido la oportunidad de examinar el expediente de una marca sonora?”  

Carolina Jiménez: 

“En algún momento las vimos y por eso te digo que si tenían una representación gráfica. Me 

recuerdo que también venían como que los dos soportes, venía un CD y la parte como en un 

pentagrama o algo así. Pero ya, es lo que recuerdo. Y las representaban con una misma FM-02, 
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aun cuando la FM-02 nunca ha tenido la casilla para marcarla como una marca no tradicional, 

eso es algo que se tiene que evaluar o hacer unas planillas especiales para las marcas no 

tradicionales. 

Andreina Márquez: 

“¿Qué criterios utilizó al momento del examen de fondo? O sencillamente…”  

Carolina Jiménez: 

“No, simplemente te decían que no. La oficina tenía que abocarse a buscar una solución para 

ese tipo de signos distintivos y la solución que se buscaba era que dentro del cuerpo de 

examinadores había que tener un especialista, así como los hay en patentes, porque claro como 

la oficina no daba respuesta eran pocas, pero hay países donde ese tipo de solicitudes no 

tradicionales era el día a día, a nosotros nos llegaban esporádicas.” 

Andreina Márquez: 

“O sea que la instrucción, en ese momento, en la Oficina era…”  

Carolina Jiménez: 

“No manejarlas, porque no entendíamos la forma.” 

Andreina Márquez: 

“Dime que criterios utilizarías tu o consideras tu que debería utilizar para revisar o analizar una 

marca sonora” 

Carolina Jiménez: 
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Insisto en que debe ser un especialista en la materia, porque… y bueno, eso trae también, 

imagínate tú, es una adecuación de sistema, porque ¿cómo hace un especialista en la materia 

para saber que una marca sonora presenta semejanza o presenta un alto nivel de semejanza con 

otra? 

Porque en el tema de la música, de repente solo por tu subir un poco una nota o algo así, ya 

suena ligeramente distinto, pero hay gente que te dice que esa estrofa se parece a la de tal 

canción de X persona, entonces insisto, tendría que adecuarse el sistema y tendría que haber 

especialistas en la materia, que tendría que ser un músico o no sé, alguien que sepa de eso.” 

Andreina Márquez: 

“Ok, aquí era algo que conversaba con la Prof. Annet y es que, ¿consideras tu que… que ya me 

contestaste, pero quiero profundizar, que habría que modificarla planilla FM-02 a la hora de 

solicitar una marca sonora?” 

Carolina Jiménez: 

“Primero que se tendría que establecer cuáles son los requisitos  de forma, cuáles son los 

requisitos que deben acompañar esa solicitud; y segundo, bien se podría modificarla FM-02 o 

hacer una FM nueva que sea para marcas no tradicionales.”  

Andreina Márquez: 

“yo tuve otras entrevistas y conversaciones con otros abogados y ellos me comentan que, en su 

opinión,… bueno, fue una decisión muy dividida ya que unos dijeron que si y otros dijeron que 

no, y es el tema del secondary meaning o el registro adquirido por el uso; entonces, ¿tu 
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consideras que si debería aplicarse este secondary meaning o este sistema de adquisición por el 

uso en el tipo en Venezuela para las marcas sonoras?”  

Carolina Jiménez: 

“Para todas se debería aplicar, no nada más para las marcas sonoras.”  

Andreina Márquez: 

“¿Por qué?” 

Carolina Jiménez: 

“Porque ciertamente hay marcas que… bueno, aquí te voy a hablar a nivel general y después si 

quieres hacemos una parte específica. 

Porque si siento que hay marcas que, aunque de repente estén incursas en una causal prohibitiva 

o que por ser genéricas, por ser descriptivas, está el tema de que el público ya las reconoce 

como tal y las reconoce como marca y si tienen tantos años en el mercado, para mí se tiene que 

reconocer. 

En el caso de las marcas sonoras a mí me parece… sí, es lo mismo, para mí se tendría que 

reconocer. Ojo, el tema está, fíjate… ¿Cuál sería una causal prohibitiva en dado caso para una 

marca sonora?, ¿solamente que se parezca a otra?, entonces bueno, ahí…  

Andreina Márquez: 

“Que se parezca a otro, que se inmoral…” 

Carolina Jiménez: 
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“Depende, porque cuando vamos a las marcas tradicionales, yo creo que se tiene que reconocer 

cuando se trata de marcas que son genéricas o descriptivas, pero cuando se trata de marcas que 

ya imitan o se parecen a una marca ya registrada no, porque ya tu estas atentando contra una 

persona que ya tiene un derecho adquirido. Pero en el caso de una marca sonora, tu no podrías 

alegar que es genérico o descriptivo, podrías alegar que se parece a una marca ya registrada y 

bueno, ya la parte de inmoral, pues no, porque si de verdad tiene… no se trata que nada más 

esa marca sonora sea instrumental, si tiene voz o algo así, no me parece que tenga derecho a 

registro.” 

Andreina Márquez: 

“Ok. Bueno, esto que ya lo hablamos sobre la modificación de las FM-02, lo mismo con los 

certificados de registro, ¿estos se tiene que adecuar, en tu opinión a las marcas sonoras?”  

Carolina Jiménez: 

“Sí. Sí, porque igualito cuando a ti te dan un certificado de registro a ti te dicen sobre qué te lo 

están concediendo, por ende, por eso te digo que tiene que tener una representación gráfica, 

porque si no ¿cómo tu das un certificado? Y ¿Cómo tú lo muestras como prueba en el caso de 

luego tener una Litis?” 

Andreina Márquez: 

“Por ejemplo, en EEUU…” 

Carolina Jiménez: 

“Eso te iba a preguntar, ¿qué has visto tu sobre los países donde sí se registran?” 

Andreina Márquez: 
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“En México, por ejemplo, ellos cumplen como los dos requisitos, es como… mira, yo te solicito 

el requisito de la representación gráfica a través de un pentagrama, pero también te pido un CD, 

sin embargo ese segundo requisito no es obligatorio. En cambio, en EEUU, es todo online, todo 

es digital, todo lo haces a través de la página web y puedes dar la descripción, sin embargo, lo 

que ellos te piden es un sonido que tú puedas reproducir; entonces tu cargas tu archivo MP3 o 

MP4, equis, en la página y el examinador escucha ese sonido y bueno, yo no pude hablar con 

nadie dentro de la oficina de marcas de EEUU, peor lo que entiendo es que ellos tendrán un 

sistema que los clasifica a todos igual y luego ellos lo escuchan… Realmente no sé cómo es esa 

parte adentro.” 

Carolina Jiménez: 

“Fíjate, por lo que me dices, se parece más entonces a un registro de derecho de autor. Voy a 

buscar, prometo que voy a leer este fin de semana a ver, para ver en que te puedo ayudar, porque 

simple y llanamente es que ellos registran y solamente si alguien se opone es que niegan, pero 

de resto simple y llanamente ¿es más como un reconocimiento?, ¿será eso?”  

Andreina Márquez: 

“Bueno, no es como un reconocimiento porque, yo no sé si tú sabes el cantante Pitbull, él grita, 

su grito característico es el “ouii” y él trató de registrar ese grito. Primero él lo solicita y se lo 

niegan porque no es lo suficientemente representativo, ellos decían que no es una marca y que 

al escucharlo tú no vas a asociar que tú eras la marca. Ellos apelaron de esa decisión y, 

definitivamente cuando tu oyes ese grito en la radio, independientemente de que no hayas oído 

el resto de la canción, tú vas a escuchar ese grito y dices que es Pitbull. Entonces ellos analizan 

y si la marca no es lo suficientemente distintiva, ellos tela niegan”.  
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Carolina Jiménez: 

“Pero, ¿en base a qué parámetros? Esa es la cuestión.” 

Andreina Márquez: 

“Por eso ellos usan o se basan en el sistema del uso, en ese caso. En el secondary meaning. 

Tienes que usarla lo suficientemente en el tiempo para que efectivamente esa marca pueda ser 

distintiva. O sea, si yo ahorita saco una marca mía gritando, si yo la registro en EEUU nadie 

me va a reconocer y me la van a negar, ahora si yo me la paso gritando por las calles de todo 

EEUU, eventualmente me conocerán y sabrán que es eso. Pero es por ahí, ellos si analizan, pero 

se basan en el sistema del uso y no en el de registro. Es ahí que ellos evalúan la distintividad. 

En cambio acá, para palicar el sistema del uso habría que modificarla Ley, porque nuestro 

sistema es registral.” 

Carolina Jiménez: 

“Y ¿no averiguaste como hacen en los países de la Comunidad Andina?”  

Andreina Márquez: 

“Aun no.” 

Carolina Jiménez: 

“Sería bueno, porque principalmente es la legislación andina la que contempla esas marcas en 

los países que no tienen que ver con EEUU.  

Porque, yo digo que en algún momento Venezuela tendría que volver a la Comunidad Andina, 

pero si sería un buen punto de comparación para ver como, mas o menos, esas oficinas andinas 

le han frente a esas marcas no tradicionales y de ahí uno más o menos puede tomar el ejemplo.”  
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Andreina Márquez: 

“Lo voy a buscar. 

Ahora, ¿para ti es suficiente solo utilizar un pentagrama o notas musicales para representar el 

sonido? O ¿tú dirías que si bien para el sistema que hay ahorita es suficiente, lo ideal sería 

también un soporte digital para escuchar el sonido a la hora de solicitarlo?” 

Carolina Jiménez: 

“Lo que pasa es que si. A ver, es que yo creo que es soporte digital sería válido cuando 

estábamos más hacia solicitudes de papel, pero con todo esto de la tecnología se supone que 

estamos migrando a las solicitudes digitales. Si tiene que haber una grabación, pero que se 

pueda cargar en el sistema, no que sea un CD porque yo creo que eso ya está en desuso, pero 

bueno, básicamente sí, yo creo que tiene que tener los dos soportes. Porque tú tienes que ver 

también que lo que ellos te describen a ahí concuerde con el sonido que están enviando, porque 

puede ser distinto.” 

Andreina Márquez: 

“Esa era la última pregunta, sin embargo si tienes algún comentario extra del SAPI, sobre todo, 

porque se que no tuvieron, según tu conocimiento, ningún tipo de taller o inducción y entonces 

el trato hacia esas marcas era como “desconozco lo que está aquí, entonces prefiero ¿apartarlo, 

básicamente? 

Carolina Jiménez: 

“Si, básicamente no se analizaban. Literalmente se dejaban en el archivo.  
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Ahora, me queda la duda de si en este nuevo proyecto de ley estaban esas marcas no 

tradicionales.” 

Andreina Márquez: 

“Yo creo que sí estaban, de hecho ese era mi miedo con mi tesis y que espero que esa reforma 

de Ley salga en marzo, para que yo pueda presentar mi tesis en febrero, jaja.”  

Carolina Jiménez: 

“Jajaja.  

Es que de verdad no lo recuerdo, porque hubo un primer proyecto donde estuvieron todos los 

agentes, ese después lo desbarataron dentro del SAPI estando yo allá, que no quise meter mucho 

la mano ahí, pero no recuerdo haberlas visto. Lo lógico es que las hubieran metido porque lo 

que yo les decía era que, antes de ponerse creativos, lo que tenían era que armonizar la ley lob 

más posible de las decisiones andinas que están bastante armonizadas con cómo se maneja a 

nivel mundial. 

Yo insisto en que, la oficina ha venido buscando soluciones para los temas que ellos les interesa, 

que si indicaciones de procedencia y las marcas colectivas, que no estaban contempladas. 

Entonces, si han buscado la forma… si establecieron unos parámetros mediante resolución, 

entonces pienso que, si no sale la Ley, la oficina tendría que buscar un mecanismo para que, a 

través de una resolución también dar respuesta a los usuarios” 

Andreina Márquez: 

“Y ¿consideras que esas resoluciones o esos avisos oficiales están acorde a la ley? Porque eso 

también se discute muchísimo” 
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Carolina Jiménez: 

“Ciertamente, bueno no. No, peor lo han hecho y creo que de cierta manera hay que darle una 

respuesta al usuario, mientras tenemos la dicha de que nuestra nueva Ley salga. Porque 

volvemos al punto, las indicaciones no están ahí, las marcas colectivas no están ahí, pero al 

llamar que la ley contempla lo que es un signo distintivo, ahí ya tienes que tratar de englobar 

todo y de alguna manera meter el nicho para englobar lo que tú quieras.”  
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Manual Contentivo de las Buenas Prácticas de Registro de Marcas Sonoras en México y Estados 

Unidos (EEUU) para su Aplicabilidad en Venezuela 

 

I – Conceptos Base  

Definición de Marca 

Una marca es un bien intangible que permite establecer una relación entre un producto y/o 

servicio y su origen empresarial, para así distinguirlos en el mercado de sus similares. Se protegen 

a través de la propiedad industrial.  

Tipos de Marca 

Existen diversos tipos de marcas según la clasificación de que se trate. Las marcas pueden 

catalogarse según la forma del signo, según su función y por su difusión. Sin embargo, el presente 

manual versa específicamente acerca de las marcas sonoras, las cuales se encuentran en la 

clasificación según su forma, ya que son perceptibles a través del sentido del oído. 

Condiciones  y Requisitos para la Protección de Marcas 

a. Planteamiento General 

Se considera que puede ser comprendido bajo el concepto de “marca” todo signo que cumpla 

los requisitos de fondo y de forma de la legislación aplicable; es por ello que en Venezuela, podrá 

ser calificada como marca toda aquella que satisfaga los criterios de registro establecidos en el 

artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial vigente: 

Artículo 27.-Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo 

signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera 
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otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para 

distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia 

empresa. 

La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o 

establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación 

comercial. 

Si bien el mencionado artículo indica que el signo debe estar revestido de novedad para ser 

registrable, ello es erróneo, en vista de que la novedad es uno de los requisitos de registrabilidad 

del derecho de patentes y no del derecho marcario, al que tradicional e internacionalmente ha sido 

conteste la doctrina y la jurisprudencia en exigir el requisito de la distintividad.  

 Al respecto, establece Schmitz Vaccaro, Christian (2012) en su texto Distintividad y Uso 

de las Marcas Comerciales que “la distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las 

marcas comerciales” (p. 12). En ese mismo orden de ideas se encuentra regulada la materia en 

ADPIC y en el CUP. El elemento de la distintividad está íntimamente relacionado con una de las 

funciones de las marcas que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio y 

distinguirlo de otro similar en el mercado, por lo que todo lo anterior fundamenta la posibilidad de 

la existencia de un error por parte del legislador cuando habló de “novedad” en lugar de 

“distintividad”.  

 En conclusión, siempre que un signo distinga, que no sea ni genérico ni descriptivo (lo que 

se conoce como anticompetitivo) y que no estén inmersos en ninguna de las prohibiciones de la 

Ley, podrán ser considerados como “marcas” y por ende, registrables. 
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b. Especificidades para las Marcas Sonoras 

Además de los requisitos generales para todo tipo de marca, es decir, que sea distintiva, no 

anticompetitiva ni este inmersa en ninguna de las prohibiciones de registrabilidad establecidas en 

la Ley, para la protección de las marcas sonoras a través del registro es necesaria o (i) la descripción 

del sonido y/o (ii) adjuntar de algún modo el sonido a la solicitud. 

Algunas legislaciones establecen que ambos requisitos son necesarios (como México), 

mientras que para otros solo uno lo es (como EEUU, sin embargo, en este caso, múltiples 

solicitantes consignan ambos).  

 En el caso específico de Venezuela, y como se mencionó previamente, los requisitos de 

registrabilidad se encuentran establecidos en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, 

mientras que las causales de negativa en los artículos 33, 34 y 35 del mismo cuerpo normativo. Es 

en virtud de lo anterior que, se considera que es posible proteger marcas sonoras en el territorio 

venezolano en un corto plazo con ligeras modificaciones a la planilla FM-02 para incluir el tipo y 

descripción del signo sonoro. A largo plazo, se considera necesario implementar las nuevas 

tecnologías para el registro de marcas y, el caso de marcas sonoras, permitir la carga del elemento 

auditivo junto con la presentación de la solicitud para que el examinador a quien corresponda 

realizar el examen de fondo, pueda realizar el análisis de la marca sonora de la mejor manera.  

c. ¿Existe la Necesidad de Representación Gráfica? 

Si bien múltiples legislaciones lo exigen como requisito fundamental para garantizar la 

protección del signo sonoro, la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela no establece el 

requisito de la representación gráfica.  
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d. Sistema del Secondary Meaning 

Como se mencionó anteriormente, las marcas no deben ser anticompetitivas para poder ser 

registradas. Se considera que una marca es anticompetitiva cuando es descriptiva o genérica. 

Acerca de la genericidad es que versa el secondary meaning o distintividad adquirida. 

Una marca se considera genérica cuando está compuesta por un término que generalmente se 

utiliza en el mercado para identificar el producto o servicio que se trata de proteger con ella. En 

vista de que se entiende que ese uso es un aprovechamiento injusto en el mercado, esa clase de 

marcas resultan irregistrables de conformidad con las leyes en general, sin embargo, algunas 

legislaciones regulan la posibilidad de adquirir la distintividad de la marca a través de su uso 

prolongado y consistente, lo anterior es conocido como sencondary meaning o distintividad 

adquirida por el uso.  

ADPIC consagra esta figura en su artículo 15.1 al establecer que los Miembros pueden registrar 

signos que no sean distintivos si adquieren dicho carácter mediante su uso, sin embargo y a 

diferencia de EEUU, la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela no contiene regulación alguna 

acerca de esta figura, por lo que no es aplicable este concepto en Venezuela tras la salida de la 

Comunidad Andina de Naciones, pues durante la vigencia de la Decisión 344 en el ordenamiento 

jurídico venezolana, esta figura sí se encontraba cubierta. 

En este sentido, se discute si es necesaria la exigencia del secondary meaning como requisito 

fundamental e indispensable para la protección de las marcas sonoras, tal y como funciona en 

EEUU. En opinión de quien suscribe este Manual, dicha pretensión es innecesaria, ya que si bien 

las marcas tradicionales deben poseer una capacidad distintiva suficiente para poder ser registrada, 

estas todavía no cumplen con la función intrínseca de las marcas de distinguir en el mercado al no 

ser reconocidas por los consumidores, dicha distintividad efectiva se adquiere con el tiempo; lo 
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anterior es trasladable a las marcas sonoras, puesto que, si el sonido no es genérico o descriptivo 

(como por ejemplo el ladrido de un perro para un juguete con la forma del mismo animal), debería 

ser perfectamente registrable y, si por el contrario, es un sonido genérico, solo será registrable si 

adquiere distintividad en el mercado por su uso constante y prolongado.  

Prohibiciones Aplicables a las Marcas Sonoras: 

a. Absolutas 

Las prohibiciones absolutas versan sobre la irregistrabilidad del signo mismo empresarial 

(OMPI, s.f), ya sea porque no cumple con alguna de las características para ser considerado 

marca o porque atenta contra el orden público. 

v. Marcas Descriptivas: Son aquellos signos que brindan información directa acerca 

de características, tales como la naturaleza, género, origen, procedencia, calidad, etc. 

De los productos o servicios que con él se quieren proteger (Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial de Chile, s.f.). 

vi. Marcas Genéricas: Como se explicó previamente, los signos genéricos son aquellos 

que están conformados por términos generalmente utilizados en el mercado para 

designar el producto o servicio que se busca proteger con dicho signo. 

vii. Marcas Engañosas: Son las que están conformadas por elementos o términos que 

pueden inducir en error al consumidor acerca de las características del producto.  

viii. Marcas Contrarias A La Moral, Las Buenas Costumbres, El Orden Público O La Ley: 

No hay una definición objetiva y fija para cada una de estas prohibiciones, por lo que 

corresponde al examinador de la marca considerar, según elementos culturales, 

religiosos, políticos y de otro tipo establecer cuáles estarían en estos supuestos en la 

sociedad, en este caso venezolana, qué marcas incurren en cada causa.  
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b. Relativas 

Son prohibiciones que ya no recaen sobre el signo mismo, sino sobre hechos externos a la 

marca. Están relacionadas con los derechos intelectuales que terceros particulares, puedan tener. 

i. Riesgo de Confusión: Se evitará o prohibirá el registro de marcas que sean tan similares 

a otras, previamente registradas o solicitadas, que puedan generar confusión en el 

consumidor. La confusión se da cuando un consumidor escoja un producto o contrate un 

servicio, pensando que se trata del otro o le atribuya el mismo origen empresarial (OMPI, 

s.f). 

ii. Riesgo de Asociación: La asociación ocurre cuando el consumidor asume que dos 

productos o servicios tienen el mismo origen empresarial. 

iii. Existencia de Derechos Previos en cuanto a Signos en Trámite o Registrados. 

 Prioridad: El derecho de prioridad es una ficción jurídica que consiste en retrotraer 

la fecha de solicitud realizada en un territorio posteriormente, a la fecha de solicitud 

presentada en otro, con anterioridad. Ambos Estados deben ser miembros del CUP. 

Para ello, hay un plazo de seis meses contados a partir de la primera solicitud, para 

poder reivindicar este derecho en cualquier otro Estado Miembro. 

 Marcas Notorias y Marcas Renombradas: Existe una clasificación de marcas según 

el conocimiento que se tenga en determinado o determinados mercados acerca de ella. 

Se define como marca notoria aquella que goza de un reconocimiento superior al de 

una marca común, en el sector para el que produce o presta servicios, pero solamente 

para quienes consumen esa clase de producto o requieren de ese tipo de servicio. 

Similar, pero no igual, es el caso de las marcas renombradas, las cuales también gozan 
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de un gran reconocimiento, pero no solo por las personas que consumen ese producto 

o servicio, sino también por quienes no lo hacen. 

En Venezuela si bien no existe regulación expresa para la marca renombrada, al ser 

parte del Anexo 1C que contiene la regulación que en materia de propiedad intelectual 

se conoce como Acuerdo de los ADPIC, de conformidad con lo previsto en su artículo 

16, es posible para un extranjero solicitar la aplicación del trato convencional y así 

alegar la existencia de una marca notoria que requiere reconocimiento en nuestro país. 

Posibilidad de Acumulación de Derechos 

a. Marcas Sonoras y Derecho de Autor 

 El objeto de protección del derecho de autor es la obra, la cual debe cumplir con ciertas 

características para gozar de esa protección, entre ellas la más importante, la originalidad. Por otro 

lado, el rasgo principal con que deben contar los signos distintivos para ser objeto de protección 

es la distintividad. Si bien se habla de requisitos distintos el uno del otro, no significa que una 

misma obra no pueda tener la capacidad de poseer las mismas características, es decir,  ser objeto 

de protección tanto del derecho de autor como por el derecho marcario; puesto que la originalidad 

y la distintividad no son características que se excluyan entre sí ni tampoco por sus características 

existen elementos que deban ser considerados previamente para determinar si el trámite de uno u 

otro pudiera ser excluyente de otro sistema como por ejemplo, pudiera resultar del sistema de 

patentes. 

Lo anterior es conocido como “sistema de acumulación de derechos o de protección 

acumulada” y se protegen de manera independiente, a pesar que recaiga sobre un objeto común 

(obra/marca).  
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En ese orden de ideas, así como existe la posibilidad  que la melodía creada para el signo 

distintivo goce de originalidad, es posible también que se proteja como signo distintivo una 

obra preexistente (siempre tomando en cuenta que, a menos que la obra se encuentre en el 

dominio público, para el segundo caso previsto anteriormente es requisito indispensable y 

fundamental contar con la autorización del autor y/o titular de los derechos). 

II – Para el Solicitante de una Marca Sonora en Venezuela 

Requisitos de Forma para la Presentación de una Marca Sonora en Venezuela 

En el proceso de registro de una marca en Venezuela, el primer examen que realizan los 

examinadores del SAPI acerca del signo distintivo y sus requisitos, es el análisis de forma. Según 

el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, los requisitos de forma son exigencias que se 

refieren a cuestiones de apariencia o de procedimiento, y que pueden ser esenciales para la validez 

de una solicitud, acto, negocio, disposición o resolución (s.f.). 

Es así como existen requisitos de forma comunes a cualquier tipo de solicitud de marca en 

Venezuela, pero también deben existir determinados requisitos que solo van a aplicar a las marcas 

sonoras, en virtud  que estas cuentan con la particularidad de ser clasificadas como marcas no 

tradicionales ya que se perciben por un sentido distinto al de la vista. 

a. Requisitos Comunes a todas las Marcas, en Venezuela 

Como se indicó anteriormente, en el proceso de registro marcario en Venezuela, es posible 

encontrarse con que hay requisitos comunes a todas las marcas, independiente de su clasificación. 

Dichos requisitos deben ser consignados ante la Oficina de Marcas venezolana en conjunto con la 

solicitud de registro y pueden ser: 
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i. Datos Del Titular: Es necesario especificar si se trata de una persona natural o jurídica, 

pues en base a esa distinción, serán necesarios unos u otros documentos de identificación. 

En caso de tratarse de (i) una persona natural, es determinante incluir el nombre completo, 

el número y la copia del documento de identidad, la dirección y en caso de tratarse de un 

titular de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF); 

(ii) las personas jurídicas deben indicar su nombre completo, consignar una copia del 

documento constitutivo; de ser el caso, el Acta de Asamblea donde designen a los 

miembros de la Junta Directiva vigente y con facultades para representar a la compañía; 

copia del documento de identidad del representante de la compañía y, en caso de que sea 

de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación fiscal (RIF). 

ii. Datos del Apoderado: No todas las solicitudes se presentan a través de un apoderado,  

algunas se llevan a cabo a través del representante legal de la compañía, como podría ser 

el presidente o el director. En el primer caso, es necesario especificar los datos de 

identificación del apoderado, el nombre completo, domicilio, nacionalidad, el número de 

poder y, de ser agente de la Propiedad Industrial, debidamente inscrito ante el SAPI, el 

número de carnet de agente. Para el segundo caso, los requisitos varían, puesto que se lleva 

a cabo el proceso de registro a través del representante legal de la compañía, será necesario 

incluir los datos de identificación del representante legal, el domicilio, la nacionalidad y el 

cargo que desempeña. 

iii. Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida por El Arreglo 

De Niza (1957): Según lo señalado en la página oficial de la OMPI, en virtud de un arreglo 

concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, se crea 

una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas, 



14 
 

obligatoriamente, por parte de todos los Estados miembros (s.f.). Si bien Venezuela no es 

miembro, el SAPI aplica la clasificación de Niza a partir del 10 de febrero de 2020, en 

concordancia con lo establecido en el Aviso Oficial número DG-001-2020 del 7 de febrero 

del mismo año. La clasificación se divide en 45 clases, siendo las primeras 34 de productos 

y las 11 restantes corresponden a servicios. 

Se puede revisar el listado de clasificación de Niza en el portal web oficial de la OMPI. 

iv. Distingue o Listado de Productos o Servicios: Después de determinar a qué clase 

pertenecen los productos o servicio que se quieren proteger con la marca, se debe redactar 

un distingue, el cual consta en un listado de productos o servicios correspondientes a la 

clase de que se trate. Se puede proteger una misma marca en diferentes clases, sin embargo, 

en el caso venezolano, se debe presentar una solicitud por cada clase y cada distingue debe 

ser específicamente realizado para cada clase ya que no contempla nuestra ley el llamado 

sistema multi clase.  

v. Identificación del Signo Distintivo a Proteger: Se debe identificar clara y precisamente la 

marca que se desea proteger, independientemente de si se trata de una marca tradicional o 

no tradicional. 

Para el caso específico de marcas sonoras, es viable que esta identificación se pueda cubrir 

a través de la inclusión de un fonograma, un oscilograma o un pentagrama, siendo la 

primera únicamente de posible aplicación para las melodías y las otras dos para los ruidos.  

Cuando se habla de ruido, un ejemplo muy claro es del rugido del león de Metro Goldwyn 

Mayer. Al no contener notas musicales, el uso de un pentagrama no le diría nada al 

examinador de la marca, sin embargo, el oscilograma y el fonograma podrían indicar las 

ondas sonoras del sonido objeto de la solicitud de registro. 
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Ante la posibilidad de la obligación de realizar la descripción del signo por escrito, tal y 

como se lleva a cabo con los signos gráficos y mixtos, esta debe ser detallada, pudiendo 

incluir los instrumentos, musicales o no, que se utilizaron para realizar el sonido, los 

tiempos, las escalas musicales, etcétera. 

vi. Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por el SAPI: El SAPI exige dos o tres pagos 

para la presentación de una marca, según esta sea fonética, gráfica o mixta; para la 

presentación de una solicitud de marca sonora han de ser necesarios solo dos, (i) el primero 

el pago de la búsqueda obligatoria y (ii) el segundo el pago correspondiente a la planilla de 

solicitud, tasa de presentación y la publicación obligatoria en prensa. 

vii. Carga de la planilla de solicitud en la página oficial del SAPI, conocida como WebPI: 

Para poder tener acceso a la planilla de solicitud, es necesario ingresar en la página web 

del SAPI y llenar todos los datos solicitados (mencionados y explicados en el presente 

Manual), posteriormente, se debe cargar en el sistema e imprimir tres juegos de copias, los 

cuales deberán ser consignados ante la Oficina de Marcas nacional, presencialmente y junto 

con todos los requisitos previamente indicados.  

b. Requisitos de Forma Específicos para la Solicitud de Marcas Sonoras 

Cada tipo de marca cuenta con requisitos de forma específicos para su presentación y 

posterior análisis por parte de los examinadores del SAPI, en el caso particular de las marcas 

sonoras, estos requisitos serían: 

i. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que Se Desea Proteger: Dada la posibilidad 

de la adaptación del sistema web del SAPI para la carga y descarga de documentos 

auditivos contentivos de los sonidos objeto de protección, es necesario analizar este 

requisito. El tipo de archivo deberá ser especificado por la Oficina de Marcas, este debe 
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poder ser escuchado sin ninguna clase de interferencia y tal y como se va a escuchar en su 

uso en el mercado.  

ii. Descripción del Sonido o Melodía: En virtud que la adaptación del sistema web de SAPI, 

posiblemente sea un cambio aplicable a largo plazo, a corto plazo la descripción del sonido 

en la planilla de solicitud es viable. Esta descripción, como se mencionó anteriormente, 

debe ser detallada, pudiendo incluir todo lo que el solicitante considere útil y pertinente 

para el examinador, a la hora de realizar el análisis de registrabilidad. Es menester agregar 

que se debe evitar utilizar adjetivos calificativos descriptivos o sugestivos. 

iii. Representación Gráfica del Sonido: Si bien no es una exigencia de la ley vigente, podría 

ser un requisito futuro para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela, 

por lo que es menester tenerlo en consideración. La representación puede ser un 

pentagrama, en el caso de melodías y fonogramas u oscilogramas, para el caso de los 

ruidos. Este deberá ser adjunto en el formato especificado por la Oficina de Marcas 

Nacional para el análisis del examinador del SAPI.  

Consignación de los Requisitos de Fondo para la Presentación de una Solicitud de Marca 

Sonora en Venezuela 

Así como es necesaria la consignación de los requisitos de forma legalmente establecidos para 

la presentación de una solicitud de marca, es imperioso también tener en cuenta los requisitos de 

fondo para evitar que la marca presentada sea objeto de una negativa por parte de la Oficina de 

Marcas nacional. 

En ese sentido, el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico (s.f.) define los requisitos de 

fondo o requisitos materiales como aquellos que están referidos al fondo o sustancia del asunto y 

están relacionados con: 
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a. Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras 

Al instante de crear un signo distintivo, deben tenerse en cuenta las características 

fundamentales intrínsecas a estos para poder ser considerados como “marcas”, en especial la de la 

efectividad distintiva. Según los términos explicados en la parte de conceptos base de este Manual, 

los sonidos objeto de protección a través del derecho marcario, no deben ser descriptivas, 

genéricas, engañosas ni contrarias a la moral, las buenas costumbres ni el orden público y/o la ley.  

b. Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras 

 Los sonidos, sean melodías o ruidos, sobre los cuales se desea que recaiga el objeto de 

protección, deben atender, como se ha venido reiterando a lo largo del presente Manual, al carácter 

distintivo que deben tener todas las marcas. Es por lo anterior que dichos sonidos no pueden ser 

similares a otros, de modo  que puedan incurrir en riesgo de confusión o asociación con otro signo 

distintivo registrado o solicitado previamente en la misma clase. Aunado a ello, es preciso reiterar 

que existen derechos intelectuales precios, los cuales deberán respetarse, tales como pueden serlo, 

la solicitud realizada con anterioridad en la Oficina de Marcas Nacional o  en otra, reivindicando 

prioridad o la existencia de una marca notoria o renombrada. 

Presentación de una Marca Sonora. Planilla de Solicitud 

En la actualidad, la planilla FM-02 es el documento destinado por el SAPI para presentar la 

solicitud de registro de una marca en Venezuela. Esta abarca toda la información que, en conjunto 

con los anexos, precisa la oficina de marcas nacional para poder realizar el análisis de forma y de 

fondo de un signo distintivo que se desee proteger en el territorio nacional. 

En virtud de que la planilla de solicitud debe representar con la mayor exactitud posible los 

detalles de la marca que se desea proteger, esta debe ser completada por el usuario o titular con 

toda la información requerida.  
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En ese orden de ideas, y ante la posibilidad de que se realicen ligeras modificaciones a la 

planilla FM-02 o, incluso, creen una planilla diferente para las marcas no tradicionales, es menester 

que el solicitante tenga en cuenta que: 

 Es necesario identificar que el tipo de marca es sonora, 

 Es posible que se incluya la exigencia de realizar la descripción del sonido (en caso de ser 

esta la opción por la que el legislador y/o el SAPI decidan optar),  

 Podría incluirse un espacio para añadir el pentagrama, oscilograma o fonograma (depende 

del tipo de sonido de que se trate y de las exigencias establecidas en la normativa vigente 

por el legislador o por el SAPI), 

 Es posible la inclusión de la exigencia de cargar un archivo .MP3 o .MP4 que contenga el 

sonido, objeto de protección, donde se escuche con claridad y sin ninguna clase de 

interferencia. 

Cabe resaltar una vez más que las anteriores modificaciones son posibilidades que están atadas 

a las consideraciones del legislador y/o del SAPI acerca de los requisitos para la presentación de 

marcas sonoras.  

La propuesta de modificación de planilla podrá ser encontrada en los Anexos del presente 

Manual.  

Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela 

El artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela establece que, después 

de presentada la solicitud, si esta hubiere sido presentada en cumplimiento de la Ley, el registrador 

del SAPI exigirá su publicación en prensa. 
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Esta publicación es un requisito de carácter obligatorio que recae sobre el interesado aunque 

en la práctica, la realidad es que la misma no tiene ningún efecto legal pues una vez ocurrida el 

tercero no puede formular oposición a su registro debiendo esperar hasta la publicación en Boletín.  

Según el mencionado artículo, esta publicación debe realizarse en un periódico de circulación 

diaria en Caracas. Sin embargo, actualmente y en virtud de un Aviso Oficial del SAPI, la 

publicación en prensa debe realizarla el interesado, única y exclusivamente a través del Diario 

Oficial del SAPI, el cual es digital. 

En la actualidad, la publicación en prensa se hace de manera automática en el Diario Digital 

antes mencionado, posterior a la aprobación del examen de forma de la solicitud de la marca, en 

vista de que se exige el pago de las tasas correspondientes en conjunto con la presentación de la 

solicitud.  

El solicitante deberá revisar el Diario Digital para verificar que la información sea certera y no 

exista ningún error en ningún dato. Como se dijo anteriormente, esta publicación no tiene ningún 

efecto ni beneficio para el solicitante ni para los terceros siendo que, en el caso particular de las 

marcas sonoras la información que será reproducida en el extracto de publicación se refiere a los 

datos del solicitante, la clase en la cual se busca la protección de la marca, el listado de productos 

o servicios, el número de solicitud asignado y la representación gráfica que del signo se haga si es 

que esta se acompaña a la solicitud. 

Publicación a efectos de oposición 

Una vez cumplido el requisito de la publicación en prensa, el Registro de la Propiedad 

Industrial procederá a ordenar la publicación de la referida marcas en el Boletín de la Propiedad 

Industrial para que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su publicación, los terceros puedan 
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formular oposición si consideran que la referida marca viola o pone en riesgo alguno de sus 

derechos. 

Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela 

En caso de no haberse formulado oposición al registro, se ordenará la concesión de la referida 

marca con la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá proceder 

con el pago de los impuestos finales de registro dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 

notificación y posteriormente, el Registro procederá con la emisión del certificado de registro a 

través del sistema web del SAPI (WebPI). Es menester que verifique la información y datos 

contentivos en el certificado, puesto que dicho documento es la prueba fehaciente del registro y 

titularidad del signo distintivo. 

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela 

Si bien el estándar mínimo mundial establecido en los diversos acuerdos y convenios 

internacionales acerca de la vigencia de los signos distintivos es de 10 años, el artículo 30 de la 

Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela otorga 15 años de protección para las marcas 

comerciales.  

Las marcas sonoras, aunque no tradicionales, son signos distintivos, por lo que en opinión de 

quien suscribe, el lapso de vigencia no debería diferir del de los signos tradicionales. 

Si bien la vigencia de las marcas es determinada, este es renovable por 15 años más (en el caso 

específico de Venezuela), tantas veces como así lo desee su titular y cumpla ante la oficina de 

marcas nacional las formalidades exigibles para ello. Según el artículo 87 de la Ley de Propiedad 

Industrial, dichas formalidades serán las mismas que para la presentación de la solicitud, sin 
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embargo, no se harán las publicaciones y en los libros de registro el Registrador deberá dejar una 

nota haciendo constar la renovación. 

En el caso de la renovación, el solicitante tiene la obligación de pagar la tasa correspondiente 

dentro del lapso previsto en la Ley y atender a que se haga la nota pertinente en los libros.   

En caso que, con el transcurso de los años el sonido haya sufrido modificaciones, este será 

considerado un signo distintivo diferente, motivo por el cual, deberá solicitarse un nuevo registro. 

Es menester que el solicitante tenga en cuenta que, en caso de llevar a cabo el proceso de registro 

del nuevo signo, posterior al vencimiento de la marca sonora anterior, perderá la prelación y todos 

los signos sonoros similares, pero solicitados con anterioridad  al trámite de este nuevo signo, 

tendrán prioridad antes que el suyo. 

III- Para el Examinador de Marcas Venezolano 

Análisis de los Requisitos de Forma de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela 

El análisis de forma es el primer examen que realizan los examinadores del SAPI, del signo 

distintivo objeto de la solicitud de registro. Según el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico 

(s.f.), los requisitos de forma son exigencias que se refieren a cuestiones de apariencia o de 

procedimiento, y que pueden ser esenciales para la validez de una solicitud, acto, negocio, 

disposición o resolución. 

Es así como existen requisitos de forma comunes a cualquier tipo de solicitud marca en 

Venezuela, pero también es necesaria la existencia de requisitos específicos que solo van a aplicar 

a las marcas sonoras, en virtud de que estas cuentan con la particularidad de ser percibidas por un 

sentido distinto al de la vista. 
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a. Análisis de los Requisitos Comunes a todas las Marcas, en Venezuela 

Como se indicó anteriormente, en el proceso de registro marcario en Venezuela, es posible 

encontrarse con que hay requisitos comunes a todas las marcas, independiente de su 

clasificación. Dichos requisitos deben ser consignados ante la Oficina de Marcas venezolana en 

conjunto con la solicitud de registro y pueden ser: 

i. Datos del Titular: Es necesario verificar que el solicitante o su apoderado hayan 

especificados si se trata de una persona natural o jurídica, pues en base a esa distinción, 

serán necesarios unos u otros documentos de identificación de necesaria revisión. En caso 

de tratarse de (i) una persona natural, es determinante revisar que se incluyó el nombre 

completo, el número y la copia del documento de identidad, la dirección y en caso de 

tratarse de un titular de nacionalidad venezolana, la copia del documento de identificación 

fiscal (RIF); (ii) para el análisis del caso de las personas jurídicas, se debe haber indicado 

su nombre completo, haber consignado una copia del documento constitutivo; de ser el 

caso, el Acta de Asamblea donde designen a los miembros de la Junta Directiva vigente y 

con facultades para representar a la compañía; copia del documento de identidad del 

representante de la compañía y, en caso de que sea de nacionalidad venezolana, la copia 

del documento de identificación fiscal (RIF). 

ii. Datos del Apoderado: No todas las solicitudes se presentan a través de un apoderado,  

algunas se llevan a cabo a través del representante legal de la compañía, como podría ser 

el presidente o el director. En el primer caso, es necesario revisar que el solicitante haya 

especificado en la planilla de solicitud los datos de identificación del apoderado, el nombre 

completo, domicilio, nacionalidad, el número. de poder y, de ser agente de la Propiedad 

Industrial debidamente inscrito ante el SAPI, el número de carnet de agente. Para el 
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segundo caso, los requisitos varían, puesto que se lleva a cabo el proceso de registro a 

través del representante legal de la compañía, es por ello que será necesario revisar que el 

solicitante o su representante haya incluido los datos de identificación del representante 

legal, el domicilio, la nacionalidad y el cargo que desempeña. 

iii. Clasificación de la Marca según el Clasificador Internacional establecida por El Arreglo 

De Niza (1957): Según lo indicado en la página oficial de la OMPI (s.f.), en virtud del 

arreglo concluido en la Conferencia Diplomática celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, 

se crea una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de 

marcas, obligatoriamente, por parte de todos los Estados miembros. Si bien Venezuela no 

es miembro, el SAPI aplica la clasificación de Niza a partir del 10 de febrero de 2020, en 

concordancia con lo establecido en el Aviso Oficial número DG-001-2020 del 7 de febrero 

del mismo año. La clasificación se divide en 45 clases, siendo las primeras 34 de productos 

y las 11 restantes corresponden a servicios. El examinador debe verificar que se haya 

realizado correctamente la clasificación de productos o servicios según el clasificador 

internacional, pudiendo apoyarse en el listado de clasificación de Niza en el portal web 

oficial de la OMPI. 

iv. Distingue o Listado de Productos o Servicios: Después de verificar que el solicitante haya 

realizado correctamente la clasificación de productos o servicios que se desean proteger 

con la marca, deberá proceder a revisar el distingue, el cual consta en un listado de 

productos o servicios correspondientes a la clase de que se trate. Se puede proteger una 

misma marca en diferentes clases, sin embargo, en el caso venezolano, se debe presentar 

una solicitud por cada clase y cada distingue debe ser específicamente realizado para cada 

clase ya que no contempla nuestra ley el llamado sistema multi clase. 
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v. Revisión de la Identificación del Signo Distintivo a Proteger: La planilla de solicitud debe 

contener la identificación clara y precisa de la marca que se desea proteger, 

independientemente de si se trata de una marca tradicional o no tradicional. 

Para el caso específico de marcas sonoras, es viable que esta identificación se pueda cubrir 

a través de la inclusión de un pentagrama, un oscilograma o un fonograma, siendo la 

primera únicamente de posible aplicación para las melodías y las otras dos para los ruidos. 

Cuando se habla de ruido, un ejemplo muy claro es del rugido del león de Metro Goldwyn 

Mayer. Al no contener notas musicales, el uso de un pentagrama no le diría nada al 

examinador de la marca, sin embargo, el oscilograma y el fonograma podrían indicar las 

ondas sonoras del sonido objeto de la solicitud de registro. 

Ante la posibilidad de la obligación de realizar la descripción del signo por escrito, tal y 

como se lleva a cabo con los signos gráficos y mixtos, esta debe haber sido detallada. El 

examinador de la marca deberá revisar la descripción en conjunto con la representación 

gráfica que se haga del sonido y, de ser el caso, con el propio sonido; todo lo anterior en 

su conjunto. Se deben tomar en cuenta las causales absolutas y relativas de negativa de 

marcas establecidos en los artículos 33 y 34 de la LPI en el momento de llevar a cabo el 

análisis. 

vi. Revisión de la Realización de los Pagos de Tasas Exigidos por El SAPI: El SAPI exige 

dos o tres pagos para la presentación de una marca, según esta sea fonética, gráfica o mixta; 

para la presentación de una solicitud de marca sonora han de ser necesarios solo dos, (i) el 

primero el pago de la búsqueda obligatoria y (ii) el segundo el pago correspondiente a la 

planilla de solicitud, tasa de presentación y la publicación obligatoria en prensa. El 
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examinador debe verificar que dichos pagos hayan sido realizados efectivamente y que 

coinciden con la referencia indicada en el borde inferior izquierdo de la planilla.  

b. Análisis de los Requisitos de Forma Específicos para Marcas Sonoras. 

Cada tipo de marca cuenta con requisitos de forma específicos para su presentación y 

posterior análisis por parte de los examinadores del SAPI, en el caso particular de las marcas 

sonoras, estos requisitos serían: 

v. Archivo Reproducible, Contentivo del Sonido que se Desea Proteger: Dada la posibilidad 

de la adaptación del sistema web del SAPI para la carga y descarga de documentos auditivos 

contentivos de los sonidos objeto de protección, es necesario analizar este requisito. El tipo 

de archivo deberá ser especificado por la Oficina de Marcas o la legislación nacional, este 

debe poder ser escuchado sin ninguna clase de interferencia y tal y como se va a escuchar 

en su uso en el mercado. El examinador deberá constatar el sonido en contraste a las causales 

de negativa de los artículos 33 y 34 de la Ley de Propiedad Industrial, para verificar que no 

esté inmerso en ninguna de ellas. El examinador de marca debe ser siempre objetivo en la 

realización de análisis de registrabilidad y tener en consideración que su decisión pudiera 

influir en el mercado y los consumidores venezolanos. 

vi. Descripción del Sonido o Melodía: En virtud que la adaptación del sistema web de SAPI, 

posiblemente sea un cambio aplicable a largo plazo, a corto plazo la descripción del sonido 

en la planilla de solicitud es viable. Esta descripción, como se mencionó anteriormente, debe 

ser detallada y el examinador de la solicitud deberá revisar y analizar esta descripción en 

conjunto con la representación gráfica que se haga del sonido y, de ser el caso, con el propio 

sonido. En este caso el examinador también deberá tener en cuenta las causales absolutas y 
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relativas de negativa de marcas establecidos en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de 

Propiedad Industrial. 

vii. Representación Gráfica del Sonido: Si bien no es una exigencia de la ley vigente, podría 

ser un requisito futuro para garantizar la protección de las marcas sonoras en Venezuela, por 

lo que es menester tenerlo en consideración. El examinador de marcas nacional deberá 

atender a si el sonido objeto de la solicitud es una melodía o un mero ruido, debido a que 

ello será la base para determinar si la representación anexada a la solicitud es la correcta, ya 

que los ruidos deberían representarse por fonogramas u oscilogramas y las melodías a través 

de pentagramas. 

Una vez más se indica que el examinador deberá analizar el sonido objeto de solicitud en 

contraste con las causales absolutas y relativas de negativa de marcas establecidos en los 

artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. Además, deberá analizar los 

requisitos específicos en su conjunto, en caso de ser exigible más de uno. 

Análisis de los Requisitos de Fondo de una Solicitud de Marca Sonora en Venezuela 

Posterior al examen de forma y de la publicación en prensa de la solicitud de registro de marca 

sonora, el examinador deberá proceder a realizar el examen de fondo.  

En ese sentido, el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico (s.f.) define los requisitos de 

fondo o requisitos materiales como aquellos que están referidos al fondo o sustancia del asunto y 

están relacionados con: 

a. Análisis de las Prohibiciones Absolutas de Registrabilidad de Marcas Sonoras 

Al instante de crear un signo distintivo, deben tenerse en cuenta las características 

fundamentales intrínsecas a estos para poder ser considerados como “marcas”, en especial la de la 

efectividad distintiva. Según los términos explicados en la parte de conceptos base de este Manual, 
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los sonidos objeto de protección a través del derecho marcario, no deben ser descriptivas, 

genéricas, engañosas ni contrarias a la moral, las buenas costumbres ni el orden público y/o la ley.  

El examinador de la solicitud de marca sonora deberá tener en consideración todos esos 

elementos y definiciones para llevar a cabo el análisis de las prohibiciones relativas de 

registrabilidad. 

b. Análisis de las Prohibiciones Relativas de Registrabilidad de Marcas Sonoras 

Los sonidos, sean melodías o ruidos, sobre los cuales se desea que recaiga el objeto de 

protección, deben atender, como se ha venido reiterando a lo largo del presente Manual, al carácter 

distintivo que deben tener todas las marcas. Es por lo anterior que dichos sonidos no pueden ser 

similares a otros, de modo  que puedan incurrir en riesgo de confusión o asociación con otro signo 

distintivo registrado o solicitado previamente en la misma clase. Aunado a ello, es preciso reiterar 

que existen derechos intelectuales precios, los cuales deberán respetarse, tales como pueden serlo, 

la solicitud realizada con anterioridad en la Oficina de Marcas Nacional o en otra, reivindicando 

prioridad o la existencia de una marca notoria o renombrada. 

El examinador de la solicitud de marca sonora deberá tener en consideración todos esos 

elementos para llevar a cabo el análisis de las prohibiciones relativas de registrabilidad. 

i. Contrato de Cesión o Licencia  de los Derechos: Es posible que el sonido, objeto de 

solicitud, haya sido creado con anterioridad y/u objeto de protección del derecho de autor, 

motivo por el cual, en caso  que dicho sonido tenga por autor a una persona diferente del 

solicitante, deberá mediar un contrato de cesión o licencia, el cual deberá contar con todas 

las particularidades especificadas en la Ley de Derecho sobre Autor y su reglamento, 

además de las especificaciones contenidas en la Ley de Propiedad Inndustrial.  
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Conocimiento Musical como Requisitos para Ser Examinador de Marcas Sonoras 

 Como se ha reiterado a lo largo del presente Manual, las marcas sonoras pertenecen a una 

categoría de marcas conocidas como “no tradicionales”, en virtud de lo cual se considera pertinente 

el que los examinadores de solicitudes de marcas sonoras en el SAPI cuenten con determinados 

conocimientos o cumplan con ciertos requisitos en aras de realizar el mejor trabajo de análisis 

posible.  

 El más importante de esos requisitos es el que el examinador tenga conocimiento musical 

para (i) poder comprender y realizar un análisis completo y verídico de las solicitudes de registro 

de marcas sonoras; (ii) determinar si realmente coinciden con la representación gráfica de dicha 

marca en la solicitud, bien se trate de la descripción del sonido en palabras, bien se trate de un 

pentagrama, un oscilograma o un fonograma; y (iii) tener la capacidad real de establecer 

distinciones o similitudes entre dos marcas y/o solicitudes donde se pueda considerar la existencia 

del riesgo de confusión. 

Ahondando en el conocimiento musical, se considera que este debe ser a nivel profesional, 

como por ejemplo, estudios en ingeniería en sonido o en música. El examinador debe ser capaz de 

comprender lo que está escuchando y compararlo con otros sonidos, en vista de que su actuación 

podrá tener repercusión en el mercado nacional. 

Aunado al requisito del conocimiento musical, ampliamente explicado en los párrafos 

anteriores, los examinadores de marcas sonoras deben estar en constante formación en materia de 

Propiedad Intelectual, especialmente en todo lo relacionado con marcas sonoras, en vista de que 

son una categoría de marcas emergente que los empresarios y comerciantes están considerando 

para sí cada vez más, motivo por el cual las solicitudes de registro de este tipo de marcas serán 

cada vez más comunes y es sumamente probable que aumenten en cantidad.  
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Es importante que el SAPI brinde y facilite a sus examinadores talleres, cursos o cualquier tipo 

de formación, de la mano de expertos en la materia; pudiendo incluir también los cursos de la 

Academia de la OMPI como herramienta para que los examinadores de las marcas objeto del 

presente Manual atiendan siempre a la información más moderna en la gran parte del mundo.  

Planilla FM-02 y Marcas Sonoras en Venezuela 

La planilla FM-02 es el documento destinado por el SAPI para presentar la solicitud de registro 

de una marca en Venezuela. Esta abarca toda la información que, en conjunto con los anexos, 

precisa la oficina de marcas nacional para poder realizar el análisis de forma y de fondo de un 

signo distintivo que se desee proteger en el territorio nacional. 

La planilla de solicitud debe representar con la mayor exactitud posible los detalles de la marca 

que se desea proteger. Relacionado a ello, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 

Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI en reunión publicada en fecha 8 de 

septiembre de 2015, indicó que las oficinas de marcas podrán tener por cumplido el requisito de 

la representación de las marcas sonoras a través de un pentagrama, la descripción del sonido o 

incluso, en una grabación analógica o digital de ese sonido objeto de protección. Aunado a ello, se 

indicó también que “cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un 

fichero electrónico junto con la solicitud.” 

En concordancia con lo anterior, se encuentra la Norma St. 68, adoptada por el Comité de 

Normas de la OMPI (CWS), donde se indica entre sus recomendaciones generales que los 

solicitantes suministren una grabación con el sonido en formato electrónico y además, que el 

requisito de la representación gráfica puede ser cubierto por un pentagrama, en caso de ser un 

sonido musical o la descripción textual del sonido si este no es musical.  
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De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, y en virtud de que como ya se mencionó, la 

planilla de solicitud debe representar la información de la marca que se desea proteger, es 

importante que esta cuente con casillas y opciones que se adecuen al tipo de marca de que se trate. 

En ese orden de ideas, se considera prudente realizar ligeras modificaciones a la planilla FM-

02 o, incluso, crear una planilla diferente para las marcas no tradicionales, en vista de que esta 

debe identificar el tipo de marca (es decir, contar con la opción de los tipos de marcas que no solo 

sean las gráficas, mixtas o denominativas), debe contar con un campo para incluir la descripción 

del sonido (en caso de ser esta la opción por la que el legislador y/o el SAPI decidan optar), se 

debería incluir un espacio para añadir el pentagrama, oscilograma o fonograma (depende del tipo 

de sonido de que se trate y de las exigencias establecidas en la normativa vigente por el legislador 

o por el SAPI) y, por último, incluir los datos del tipo de documento digital que se incluiría en la 

solicitud electrónica realizada en la página oficial del SAPI  (en caso de que aplique) conocida 

como WebPI y donde actualmente se realizan las solicitudes de marcas tradicionales. 

Cabe resaltar una vez más que las anteriores modificaciones propuestas están atadas a las 

consideraciones del legislador y/o del SAPI acerca de los requisitos para la presentación de marcas 

sonoras. En opinión de quien suscribe, los requisitos más prácticos para la realización del examen 

de fondo por parte de los examinadores del SAPI, son la descripción del sonido y la carga de un 

documento digital (formato .MP3 o.MP4, según la capacidad del sistema de la oficina de marcas 

nacional) contentivo del sonido tal y cómo se va a utilizar en el mercado.  

La propuesta de modificación de planilla podrá ser encontrada en los Anexos del presente 

Manual. 
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Publicación Obligatoria en Prensa de Marcas Sonoras en Venezuela 

El artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela establece que, después 

de presentada la solicitud, si esta hubiere sido presentada en cumplimiento de la Ley, el registrador 

del SAPI exigirá su publicación en prensa. 

Esta publicación es un requisito de carácter obligatorio que recae sobre el interesado. Según el 

mencionado artículo, este debe realizarse en un periódico de circulación diaria en Caracas, y 

posterior a su recepción, se publica en el BPI; sin embargo, actualmente y en virtud de un Aviso 

Oficial del SAPI, la publicación en prensa debe realizarla el interesado, única y exclusivamente a 

través del Diario Oficial del SAPI, el cual es digital. 

Como se mencionó anteriormente, es de gran importancia la certeza de la información 

relacionada al signo distintivo solicitado en cada etapa del proceso, es por ello que, en opinión de 

quien suscribe, la publicación en prensa debería contar con un archivo reproducible del signo 

distintivo sonoro de que se trate para que esta tenga algún sentido y utilidad dentro del 

procedimiento siendo que, como ya se indicó en párrafos precedentes este es un requisito de Ley 

que no genera ningún tipo de beneficio ni al solicitante ni el trámite, por el contrario lo dilata.  

Debido a la más reciente exigencia de la Oficina de Marcas Nacional acerca de las 

publicaciones obligatorias de los signos distintivos, se hace perfectamente posible el que las 

marcas sonoras sean publicadas en conjunto con un archivo reproducible que facilite su escucha 

o, incluso, un enlace web que redirija al usuario a la página oficial del SAPI para escuchar el 

sonido. 

Lo anterior, siempre dependerá de que este tipo de archivo .MP3 o .MP4 (o similares) sea una 

exigencia establecida en la ley y/o por el SAPI, acerca de las marcas sonoras. Es importante reiterar 
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que la publicación en prensa debe contar con la información más relevante de la marca publicada, 

motivo por el cual debe contener la salvedad de que se trata de una marca sonora; de ser exigibles, 

también la descripción del mismo y el fonograma, pentagrama u oscilograma, según corresponda 

por el tipo de sonido de que se trate; además de toda la información común a todos los signos 

distintivos, sean tradicionales o no tradicionales (a saber, datos del titular, clase internacional a la 

que pertenece, etcétera).  

Resolución de Concesión o Negativa de una Marca Sonora en Venezuela 

La página oficial del SAPI establece que el Boletín de la Propiedad Intelectual: 

Es el órgano de notificación establecido en la Ley de Propiedad Industrial, en 

él, se publican todas las decisiones que toma la autoridad administrativa, que 

afectan las solicitudes de registros presentadas. 

Las publicaciones realizadas a través del Boletín de Propiedad Industrial (BPI) 

tienen carácter público, los actos y resoluciones tendrán autenticidad y vigor a 

partir de la publicación en el mismo. La regulación del BPI se encuentra 

establecida en el Capítulo VIII, artículos del 54 al 57 de la Ley de Propiedad 

Industrial. 

Según lo anterior, en los BPI se divulgan, entre otras cosas, las resoluciones concernientes a 

las concesiones y negativas de las marcas analizadas para la fecha en que se publique dicho 

Boletín. En dichas resoluciones deben estar detallados los datos relacionados a las solicitudes de 

marca que se concedan o nieguen y, en este último caso, además, debe fundamentarse la causa de 

la negativa por parte del ente. El BPI tiene un formato digital en la actualidad. 
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Al igual que en la planilla de solicitud y en la publicación en prensa, y debido a la importancia 

de la precisión en los datos de la marca que se desea proteger en el territorio venezolano, es 

importante que, tanto la resolución de concesión como la de negativa, cuenten con las indicaciones 

específicas que se adecúen al tipo de marca de que se trate. 

En el caso de las marcas sonoras, en primer lugar, debe especificarse que se trata de este tipo 

de marca no tradicional; en segundo lugar, el Comité de Normas de la OMPI (CWS), en la Norma 

St. 68, estableció entre sus recomendaciones que “la publicación electrónica de una marca sonora 

contenga todas las representaciones de esa marca aceptadas por la OPI”, por lo que en vista de que 

el formato del BPI es de carácter digital, es posible que se agregue, no solo la descripción del 

sonido (en caso de que sea un requisito establecido por la legislación y/o por el SAPI) sino también 

un archivo reproducible para escuchar el sonido que se está negando o concediendo. 

Se considera que existen diversas posibilidades para la consecución de escuchar el sonido en 

el BPI, entre ellas se propone identificar cada solicitud de marca con sus datos asociados, 

incluyendo el tipo de marca que es e incluir o (i) un archivo reproducible para poder escuchar la 

marca o (ii) un enlace web que redirija al usuario a la página oficial del SAPI para escuchar el 

sonido, objeto de resolución. 

  Certificado de Registro de Marcas Sonoras en Venezuela 

Del mismo modo que la planilla de solicitud, el Certificado de Registro debe contener toda la 

información relativa a la marca para su plena identificación y diferenciación de otras, es por ello 

que se considera conveniente modificar el formato del certificado de registro como actualmente es 

otorgado para incluir todos los detalles específicos a las marcas sonoras y que se adecuen a las 

exigencias del SAPI. 
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El formato actual de los certificados de registro emitidos por la oficina de marcas es digital. Si 

bien es conveniente agregar el sonido de la marca que se ha concedido a través de un archivo 

sonoro, utilizando las herramientas propuestas en los puntos anteriores, también se considera 

necesario que contenga la descripción del sonido, para que el objeto de protección sea claro, 

incluso, en los certificados impresos en papel.  

La propuesta de modificación del Certificado de Registro podrá ser encontrada en los Anexos 

del presente Manual. 

Vigencia y Renovación de Marcas Sonoras en Venezuela 

Si bien el estándar mínimo mundial establecido en los diversos acuerdos y convenios 

internacionales es de 10 años, el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela 

otorga 15 años de protección para las marcas comerciales.  

Las marcas sonoras, aunque no tradicionales, son signos distintivos, por lo que en opinión de 

quien suscribe, el lapso de vigencia no debería diferir del de los signos tradicionales. 

Si bien la vigencia de las marcas es determinada, este es renovable por 15 años más (en el caso 

específico de Venezuela), tantas veces como así lo desee su titular y cumpla ante la oficina de 

marcas nacional las formalidades exigibles para ello. Según el artículo 87 de la Ley de Propiedad 

Industrial, dichas formalidades serán las mismas que para la presentación de la solicitud, sin 

embargo, no se harán las publicaciones y en los libros de registro el Registrador deberá dejar una 

nota haciendo constar la renovación. 

En el caso de la renovación, al examinador únicamente le corresponde revisar los requisitos de 

forma y no debe entrar a analizar el fondo de la marca. 
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Apéndices Y Anexos 

Propuesta De Modificación De La Planilla De Solicitud Para Una Marca Sonora 
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Propuesta De Modificación Del Certificado De Registro Para Una Marca Sonora 

 


