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INTRODUCCION

La economia mundial ha sufrido en los (ltimos afios una serie de cambios que se
caracterizan por la velocidad de los mismos, en los tltimos 50 afios la importancia en la
proteccion de la Propiedad Intelectual alcanzé un nivel que probablemente nunca habia tenido
desde que se concibid su proteccién.

Meéxico y Latinoameérica adoptaron en la década de los setenta politicas de excesiva
restriccion y de tendencia absurdamente nacionalista que pretendian convertir a sus
respeciivos estados en entes aislados del resto del mundo al promulgar legislaciones
proteccionistas sobre inversién extranjera, transferencia de tecnologia y propiedad industrial;
el resultado fue que los inversionistas extranjeros y los poseedores de tecnologia se
abstuvieron de venir a nuestro pais o transmitieron conocimientos técnicos antiguos u
obsoletos por temor a perder su tecnologia dada la poca o nula proteccién que se les otorgaba.

Actualmente para los paises latinoamericanos y sobre todo para México surge la
necesidad de reorganizar su economia para lograr entre otras cosas, colocar a la empresa
privada como instrumento clave del desarrollo industrial del pais.

Bajo esta meta reorganizadora, el empresario busca nuevas formas de vender sus productos y
posesionarse de un mercado, por lo que exige de la mercadotecnia la creacién de figuras,
formas y procedimientos que implanten caracteristicas esenciales y tnicas, que distingan a la
empresa y la identifiquen como una fuente de productos y servicios a la orden del consumidor.

En la Unién Americana, el éxito comercial de una empresa radica principalmente en
que el piblico consumidor, ha identificado a la empresa como una fuente de calidad en
productos y servicios; al respecto, los signos distintivos de diferenciacién comercial, han
alcanzado un desarrollo no sélo en el plano estético de los elementos que los conforman, sino
ademds, en la tecnologia que se les ha implementado y en las técnicas de mercadotecnia con
las que usualmente se presentan. La marca ha dejado de ser por si misma, la tnica forma de
distincién de un producto para convertirse en parte de toda una estructura innovadora, llamada
Trade Dress la cual, identifica y distingue a la empresa a través de una imagen visual que
combina el aspecto comercial, el aspecto estético y las tendencias de la mercadotecnia. El

Trade Dress ha sido regulado por Union Americana a través de muiltiples resoluciones que las



Cortes estadounidenses han dictado en razon de Propiedad Industrial. El Trade Dress es un
signo distintivo auténomo que identifica productos y servicios y que protege al empresario

innovador de la competencia desleal.

El objetivo de este trabajo es presentar al legislador mexicano el Trade Dress o Imagen
Comercial como una opcién mas en materia de Propiedad Industrial, que permita al
empresario en este nuevo reto por ubicar a la empresa como un instrumento clave en el
desarrollo nacional, optar por la Imagen Comercial, como el signo distintivo idéneo para
asegurar a la negociacion mercantil que ha invertido en tecnologia y en mercadotecnia, no sélo
la posibilidad de distinguir los productos o servicios que la misma provee, sino ademas,
incrementar la capacidad del consumidor de identificar a la empresa como una fuente de
calidad.

Para lograr este objetivo, esta investigacion parte de un estudio basado en el método
deductivo. Partimos del concepto general de la Propiead Industrial con la finalidad de
identificar el lugar que ocupan los Signos Distintivos en esta materia; una vez que éstos han
sido identificados, hacemos un estudio sobre los principos que rigen a los Signos Distintivos,
basicamente nos referimos a los atributos de la marca. Nuestra intencién es demostrar que
apoyados en los estudios doctrinales sobre la marca, el legislador mexicano ha creado normas
aplicables a cualquier signo distintivo que actualmente se encuentra regulado por la Ley de
Propiedad Industrial. Particularizando més el concepto de signos distintivos nos referimos al
aspecto positivo de los mismos, con esto pretendemos identificar el ambito legal, bajo el cual,
la imagen comercial pudiera ser objeto de insercién en la actual legislacion de Propiedad
Industrial. Finalmente no referimos al estudio de la imagen comercial, pues sostenemos
nuestra tesis sobre el argumento que la Imagen Comercial es un signo distintivo al que le son
aplicables las normas bajo las cuales el legislador mexicano ha otorgado proteccién a la
marca, el signo distintivo por excelencia. Con esta hipdtesis proponemos a la Imagen
Comercial como un signo distitivo que brinda una proteccién més amplia, a la forma de

indentificar productos y servicios en el mercado.



CAPITULO I
LA PROPIEDAD INMATERIAL

1.1  Generalidades de la Propiedad Inmaterial.

Es particularmente importante que al comienzo de este trabajo hagamos referencia al
concepto de propiedad, ya que la tutela juridica de los signos distintivos, se fundamenta en el
Derecho a la propiedad privada, que en el ambito de marcas se le denomina Propiedad
Industrial. “El amparo del derecho sobre la propiedad privada es uno de los principales
fundamentos de todo Estado de Derecho, pues la propiedad privada es precisamente una de las
mayores garantias de la libertad.™'

La propiedad privada tiene ciertos limites marcados por el Estado, limites que son
necesarios en el marco de la libre economia de mercado, y que debemos de tomar en cuenta al
analizar a la fmagen Comercial dentro de el fendmeno marcario.

La nocién de propiedad en la ciencia juridica es una nocién de suum, que ha sido
considerada siempre como “el objeto de la justicia, como mandamiento del derecho objetivo y
como el fin de la ley™, pues consiste en “la constante voluntad de dar a cada quien lo suyo.”
Hablamos de una nocién de propiedad en lugar de definir el concepto de la misma, debido a
que cl sentido de la palabra propiedad es uno de los que mas claramente tiene el hombre
identificado desde que tiene uso de razén, por eso tratadistas y doctrinolégos del Derecho
sefialan los atributos de la propiedad, en lugar de tratar de establecer un concepto. Asi es como
a través del tiempo, han surgido numerosas teorias que intentan explicar la propiedad, negarla,
establecer su importancia o funcién social.

El Cédigo Civil Federal establece que el propietario de una cosa puede gozar y
disponer de ella con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes”. (Art.830 C.C.F.)
“Esto quiere decir que, el derecho de propiedad, es “un poder individual y exclusivo, pero

limitado por las conveniencias del bien comun.™

! EZAINE RAMIREZ, Alfonso. “El caricter de Distintibidad en las marceas y su Role en el Examen

Comparativo”, Peni; Seceién Docirinal del Hlustre Colegio de Abogados de la Libertad: 1999, pag. 22
* ULPIANO

* MOTO SALAZAR, Efrain. Elementos de Derecho, 28° ed. Meéxico, Pornia, 1982, pag. 201.
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La propiedad se caracteriza por ser un derecho real, pues se trata de un poder juridico
ejercido sobre /a cosa, poder que ejerce el titular con exclusién de todo el mundo. Existe un
derecho real “cuando una cosa se encuentra sometida total o parcialmente al poder de una
persona en virtud de una relacion inmediata y oponible a cualgquiera.”™

La substancia del derecho real es recaer sobre una cosa especifica, es decir que sea cierta y
determinada, en el caso de la Propiedad Inmaterial, el derecho real recae sobre concepciones
del espiritu, que no por ser incorpéreas, dejan de ser ciertas y determinadas. La Propiedad
Inmaterial comparte los atributos que distinguen a la Propiedad tangible o corpérea, en
consecuencia como propiedad, es un derecho exclusivo, pues s6lo el que es propietario, puede
gozar de la cosa, materia del Derecho; es un derecho perpetuo, porque el propietario, sélo por
un acto de su propia voluntad, pierde el uso, disfrute y disposicion de la cosa; y finalmente es
un Derecho relativo pues la Ley lo limita y restringe de acuerdo a las necesidades sociales,
perdiendo asi, el caracter absoluto que le atribuia el Derecho Romano.

La Propiedad Inmaterial que es objeto de estudio del presente trabajo, referida al
aspecto de los signos distintivos de la empresa, adem4s de participar de las caracteristicas de la
propiedad tangible, se define como “ el conjunto de los derechos resultantes de las
concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el

aspecto del provecho material que de ellos puede resultar.”™

Algunos autores prefieren, por
diversas razones, conceptuarlos de modos distintos tales como: Bienes Juridicos Inmateriales,
o Derechos Intelectuales. Sin embargo, a pesar del nombre que se les designe, todos coinciden
mas o menos, en que la Propiedad Inmaterial esta constituida por:

1. Derechos sobre las obras literarias artisticas

2. Los inventos

3. Los modelos y dibujos industriales

4

Las marcas de fabrica y de comercio y las ensefias comerciales.

“Todos ellos integran dos grandes grupos: el primero grupo, lo conforman todas

* AUBRY y RALU. citado por IBARROLA, A, en Cosas v Sucesiones, México, Pormia, pag. 44.
* RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, México; Libros de México, 1960, pag. 89.



aquellas obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el
campo de las artes y ciencias, denominindose este grupo como la propiedad
intelectual; El segundo grupo, esta constituido por la propiedad industrial, la cual
se define como todas aquellas creaciones del ingenio humano que se generan y
utilizan en las actividades productivas, industriales o de comercializacién de
bienes y servicios y que son susceptibles de aportar un beneficio econémico a sus

creadores y un mayor bienestar al piblico usuario o consumidor™.®

Para efectos de la presente investigacion consideramos que es importante diferenciar
adecuadamente lo que es la propiedad intelectual, de lo que es la propicdad industrial, pues de
ello dependera la correcta ubicacion de la imagen comercial en la legislacién Mexicana. A
continuacién se analiza el objeto de estudio de estas dos ramas que conforman la Propiedad

Inmaterial.

1.2 La Propiedad Intelectual
1.2.1 Objeto de estudio de la propiedad intelectual.

La Propiedad Intelectual ha recibido diversos nombres. Espiritual, la llamaron algunos,
mientras que los alemanes la han llamado Derechos del Autor; para los ingleses es el Derecho
de Reproduccion o Copyright; para las legislaciones procedentes de la francesa es la
Propiedad Literaria y Artistica o Intelectual. Nuestro Cédigo de 1884 la llamé propiedad
literaria, dramética y artistica; La actual legislacién, la denomina como derechos de autor,
(Art. 11 Ley de Derechos de Autor), denominacién que ha sido consagrada de forma universal
en la redaccion del articulo primero de la Convencién Universal sobre derechos de autor,
firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952"", que dice: “Cada uno de los Estados
contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias, a fin de asegurar una
proteccion suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquier otro titular de

estos derechos, sobre las obras literarias, cientificas y artisticas tales como los escritos, las

'_’ SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México, México; Pornia, 1995, pag. 50.
"RANGEL MEDINA, D., ob, cit, pag. 93.



obras musicales, dramaticas, cinematogréficas y las de pintura, grabado y escultura™®

El objeto de estudio de la Propiedad Intelectual son las creaciones del espiritu o de la
inteligencia, producto de la combinacion de ideas que hace el autor, que da por resultado una
creacién nueva y original; entendiéndose por original, “aquella creacién que se logra cuando el

: : -1 »9
hombre combina elementos ya existentes, para sacar de ellos utilidades nuevas.

1.3 Naturaleza juridica de los Derechos de Autor.
1.3.1 Temporalidad del Derecho de Autor.

La naturaleza juridica de los Derechos de Autor ha sido muy controvertida, para
algunos: Fitche, Hegel o Jhering, la naturaleza juridica de los Derechos de Autor es idéntica a
la naturaleza juridica de la propiedad en materia civil, sin embargo, esta teoria ya estd
superada; la propiedad desde el punto de vista del Derecho Civil, es un derecho a utilizar una
cosa con exclusion de todos los demés. El objeto del Derecho de Autor, son bienes
inmateriales sobre los cuales el Autor esta facultado para obtener beneficios econémicos, por
constituir dichos bienes inmateriales un derecho real de propiedad. Estas caracteristicas de los
Derechos de Autor nos permiten identificarlos como de naturaleza sui generis, En los
Derechos de Autor, la obra del autor, estd destinada por su naturaleza sui generis a ser
utilizada por todo el mundo, por lo que desde esta concepcién no podria fundarse un verdadero
derecho de propiedad. Si esto no fuera asi, los Derechos de Autor, al igual que la propiedad,
serian considerados como perpetuos, desvirtuando con esto su naturaleza juridica, pues el
Derecho de Autor es temporal, limitandose éste a la vida del autor y a 30 afios después de su

muerte.

1.3.2 Caracteristicas de los derechos de autor
e El Derecho de Autor participa de un Derecho econémico que faculta al creador de una

obra, para vender sus obras y/o recibir una retribucion por la explotacion de la misma.

* Convencién Universal sobre los Derechos de Autor, ratificada por México el 14 de enero de 1957, promulgada
por decreto del 14 de mayo de 1957, Diario Oficial de la Federacion, junio 1957,

? RANGEL MEDINA, D. ob, cit, pag. 91.



* El derecho de autor es un verdadero monopolio de cardcter privado, otorgado por el
Estado. La no imitacion de su obra a que tiene derecho el autor, asi como el derecho de
reproducirla, no es un derecho de propiedad, sino que es un privilegio econémico. (Art. 28
Constitucional)

* Los Derechos de autor, se identifican por la temporalidad de su apropiacién, sin embargo,
el impedimento de gozar de una apropiacién perpetua, no los excluye del concepto de

propiedad.

1.3.3 Tratamiento legal de los Derechos de Autor

La Ley Federal sobre los “Derechos de Autor del 24 de diciembre de 1996™ en su
Articulo 11 establece que “el Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado a
favor de todo creador de obras literarias y artisticas... en virtud del cual otorga su proteccién
para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de caricter personal y
patrimonial. Los primeros integran el llamado Derecho Moral y los segundos el
Patrimonial.”"’

La Legislacién Mexicana confiere al autor dos clases de derechos:

1. El Derecho Moral: que consiste en “la facultad del autor de exigir el reconocimiento de su
cardcter creador, de dar a conocer su obra, y que se respete la integridad de la misma”™'' y

2. El Derecho Pecuniario: “relacionado con el disfrute econémico de la proteccion

intelectual.”"

“Esta division que hace la ley sélo tiene fines didécticos, pues en si los Derechos
de Autor forman una unidad vista a través de dos perspectivas apoyadas en ideas
distintas:

La primera, tiene por objeto la proteccién de la personalidad del autor como

creador y la tutela de la obra como entidad propia, en este sentido, el Derecho de

' Ley Federal sobre los Derechos de Autor. México, 1996,
"' RANGEL MEDINA, D., ob, cit, pag. 99.

"“OLAGNIER, Paul. Citado por RANGEL MEDINA, en b, cit, pig. 99.
10



Autor aparece como una manifestacion de la personalidad que le otorga al autor:
e Elderecho a la produccion

e El derecho a oponerse a toda modificacién de la obra y a su destruccién

¢ Derecho de identificarse como su creador

* Derecho de modificar la obra o

e Derecho de retirarla del piiblico después de su publicacién”.

La segunda perspectiva, apunta a un fin econdmico, pues “el autor tiene el derecho de
obtener emolumentos de la explotacion de su obra, sea que la administre por si, sea que
encomiende a otro su gestion, las facultades que comprende son el derecho de publicar y el

14
derecho de reproduccién.

1.4  La Propiedad Industrial
1.4.1 Objeto de estudio de la propiedad industrial

“La Propiedad Industrial tiene como sustento las creaciones de tipo técnico, tales
como un producto nuevo, una mejora a una maquina o aparato, un disefio original
para hacer mas 1til o mas atractivo un producto o un proceso de fabricacién y los
signos de diferenciacion comercial de los bienes y servicios en el mercado™."

La Propiedad Industrial estd constituida por “las prerrogativas industriales que
aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproduccion ya

de una creacién nueva, ya de un signo distintivo”. %

El objeto de estudio de la Propiedad Industrial se ordena segin sus fines, en dos

clases:

'3 GRUNEBAUM- Ballin. Citado en /bid, pag. 97.
" RANGEL MEDINA, D., ob, cit, pig. 99.
'* SERRANO MIGALLON, F., 0b. cit, pag. 35.

i LADAS, Stephen. The !memanonni Protection of Industrial Property, Cambridge, 1980, citado por RANGEL
MEDINA, en ob, cit, pag. 102,



A. Creaciones nuevas y

B.  Signos distintivos.

1.4.2 Creaciones Nuevas
El derecho que tutela las creaciones nuevas, se concretiza en titulos que representan el

otorgamiento de monopolios legales temporales, con los cuales se acredita que la Ley acuerda
en beneficio del inventor, durante un plazo limitado el derecho exclusivo, de empleo o
explotacién del invento protegido.” “Este derecho asegura a su titular la conquista de la
clientela, puesto que nadie podra reproducir la obra creada sin su consentimiento.”'®
Conforman este primer grupo de la Propiedad Industrial:

. Las patentes de invencién

. Los modelos de utilidad

. Los modelos industriales y

. Los dibujos y disefios industriales.

1.4.3 Los Signos distintivos

La finalidad de los signos distintivos es proteger la actividad del empresario en contra
de la competencia desleal. A diferencia de las invenciones, los modelos de utilidad o los
dibujos industriales, los signos distintivos no son creaciones de la naturaleza, por lo que “los
derechos exclusivos de reproduccién de los signos distintivos son menos completos, pues no
aseguran a su titular un verdadero monopolio de explotacion, sino que reservan a su productor
»l9

el uso exclusivo de una marca o de su nombre comercial, etc.

Los signos distintivos que constituyen la Propiedad Industrial son:

. Las marcas
. El nombre comercial
. El aviso comercial

. Las indicaciones de origen

'"" RANGEL MEDINA D., 0b. cit, pag. 102.

" LADAS, Stephen. The International Protection of Industrial Property, Cambridge; 1980, citado por RANGEL
MEDINA, en ob, cir. pag. 102.

" LADAS, Stephen. Id. pig.103.



1.4.4  Tratamiento legal de la Propiedad Industrial

En el mes de diciembre de 1990 se publico en el Diario de Debates de la Camara de
Senadores del Congreso de la Unién, la iniciativa de ley que, habiendo sido enviada por la
Céamara de Diputados, se adoptaria mas tarde como la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial (LFPPI) cuyo objetivo era “Sentar bases firmes para lograr el desarrollo
econdmico de México en el nuevo contexto de la economia mundial”:*® Esta ley trataba de
poner en préctica los objetivos de la administracién presidencial de 1989-1994, en la cual el
desarrollo tecnoldgico, como lo es para la administracién actual, constituia un elemento
esencial para el desarrollo de las empresas y en consecuencia para el fortalecimiento de la
economia interna. Dos son las partes mas importantes de la nueva ley: por un lado el gran
impulso que se busca dar a las invenciones y por otro las modificaciones a las instituciones
protectoras de la propiedad industrial.

El 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el decreto
por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad Industrial. Cambié el titulo de la ley y se simplifico para
que quedara como Ley de la Propiedad Industrial. Aunque fueron varias las modificaciones, la
reforma pretendi6 disefiar un sistema mas eficiente y acorde a las tendencias internacionales
del momento, el objetivo de la ley se puede sintetizar en 5 puntos:

* Perfeccionar el sistema de Propiedad Industrial a través de la adopcién de medidas de
simplificacién administrativa, que permita a la autoridad indicada, el resolver con mayor
celeridad la tramitacién y otorgamiento de derechos en esta materia.

» Consolidar la infraestructura administrativa para la administracién de los derechos de
propiedad industrial otorgando al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial facultades de

autoridad en esta materia.

» Otorgar mayor proteccion a la Propiedad Industrial, facultando a la autoridad para emitir

** Diario de Debates de la Cimara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, jueves 6 de
diciembre de 1990, Afio 111; Primer Periodo Ordinario, LVI Legislatura. nim. 13-2.



ordenes que se dirijan al presunto infractor de un Derecho de Propiedad Industrial, con el
fin de evitar que se causen dafios a su titular o a la adecuada reparacion de los mismos, una
vez que éstos se han producido.

e Establecer un sistema mas eficiente para sancionar la violacién a los Derechos de
Propiedad Industrial, estableciendo una sancion econémica cuando se ha infringido por
primera vez, y en el caso de reincidencia imponer ademas de una sancién econémica una
sancion penal, exigiéndose en ambos casos la reparacién del dafio.

e Finalmente, la armonizacién de la ley con los tratados internacionales de los cuales

Meéxico forma parte.
1.5 Fundamento constitucional de la Propiedad Inmaterial.

Dentro del régimen de facultades expresas que se desprenden del articulo 124
Constitucional, La Ley de Propiedad Industrial, tiene su fundamento en el articulo 73, fraccién
-X. de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso
Federal para legislar sobre comercio™'.

La fraccién XXIX F del articulo 73, otorga al Poder Legislativo Federal la atribucién

de “expedir leyes tendientes a la promocion de la generacién, difusién y aplicacién de los
conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiere el desarrollo nacional.
La Propiedad Intelectual fundamenta su existencia en el articulo 89 Constitucional fraccion
XV la que sefiala como facultad y obligacién del Presidente de la Republica, “Conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores, o perfeccionadores de algiin ramo de la industria”,

Segiin el primer parrafo del articulo 28 constitucional, en los Estados Unidos
Mexicanos no habrd monopolios, ni prohibiciones a titulo de Propiedad Industrial.
exceptuando entre otros, a los “privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la reproduccion de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”.

*' RANGEL MEDINA, D., 0b. cir. pig. 131



1.6 Proteccion constitucional de los signos distintivos

En virtud de que son distintas las materias relativas a Derechos de Autor y Derechos de
Propiedad Industrial los cuales tienen por objeto las creaciones nuevas y los signos distintivos,
los articulos 28 y 89 de la constitucion no pueden considerarse como la base que justifique
constitucionalmente la existencia y el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial
sobre los signos distintivos.

Existe una identidad o similitud entre los Derechos de Autor y los Derechos sobre la
Propiedad Industrial sobre las invenciones, tanto desde el punto de vista del sujeto de esos
derechos, como atendiendo al reconocimiento que hace el Estado de los mismos, identidad o
similitud que no existe para los signos distintivos ya que como lo establece la Exposicién de
Emotivos de la Ley de Propiedad Industrial, “en el caso de los signos distintivos no se esta
ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, ya que estos signos tienden en realidad a
defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones,
por lo que debe de concluirse que la exclusividad del uso de los signos distintivos no
constituye ninguno de los monopolios permitidos por los articulos 28 y 89 de la
constitucién.™

Los derechos y prerrogativas sobre los signos distintivos forman parte de la Propiedad
Industrial, lo cual quiere decir que los derechos exclusivos que se otorgan a través de los
signos distintivos “confieren y reconocen a los propietarios y usuarios de los mismos derechos
de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo propiedad™.

La propiedad en su mas amplia expresion, y en sentido genérico, que comprende todos
los bienes que entran en el patrimonio, inclusive la Propiedad Industrial relativa a los signos
distintivos y a su posesion, estd garantizada por la Constitucién, tanto en al articulo 14 que
establece * que nadie podra ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad

al hecho™ como en el articulo 16 de la Constitucion, segun el cual nadie puede ser molestado

** RANGEL , MEDINA, D., ob. cit. pig. 134.
= Idem.
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en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad, que funde
y motive la causa legal del procedimiento™. Esto quiere decir que el uso goce y disfrute de la
propiedad que a cada quien le corresponda, ya sea en cosas, acciones o derechos estin
implicitos en la garantia otorgada a la propiedad por articulo 14 constitucional.

Por otra parte, la libertad de que cada quién se dedique a la profesion, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo licito, estd garantizada por el articulo 5°
constitucional, el cual ademas establece que nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolucién judicial, garantizando con esto la garantia del aprovechamiento de
los productos del trabajo.

Por lo tanto, “los derechos relativos a la Propiedad Industrial sobre los signos
distintivos, estan asegurados por las garantias constitucionales que otorgan los articulos 5°, 14
y1 6.2

Por 1ltimo segin el articulo 133 constitucional * Las leyes del Congreso de la Unién
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el Presidente de la Repiiblica, con aprobacién del Senado, serén ley suprema
de la Unién”. “Desde 1903 México se adhirié a la “Convencién de Paris para la proteccion de
la propiedad industrial” y como signatario de dicho convenio, nuestro pais estd obligado a la
proteccién de los signos distintivos. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado
impone en sus articulos 6°, 6° bis, 7°, 7°bis, 9°, 10, 10 bis, 10 ter y 12. El Congreso Federal ha
dictado la Ley de la Propiedad Industrial que en su titulo cuarto comprende lo relativo a los

signos distintivos.™

* RANGEL , MEDINA, D., 0b. cit, pag. 134.
3 Ihid . 135.



CAPITULO I

PRINCIPIOS QUE RIGEN A LOS SIGNOS DISTINTIVOS

2.1 La doctrina mexicana en materia de marcas.

Meéxico es un pais de Derecho escrito, esto quiere decir que existe una primacia del
proceso legislativo sobre las demas fuentes dei Derecho;. La doctrina, entendida ésta como el
conjunto de opiniones que los autores consagran en sus obras literarias, no reviste el caracter
obligatorio de una fuente formal del Derecho a la que los jueces deben de sujetarse al
momento de formular y emitir un fallo, sin embargo, consideramos necesario hacer referencia
en este apartado a las miiltiples opiniones que hacen los autores en sus obras al interpretar la
Ley, ya que de estas “opiniones se dan a conocer verdades juridicas de indiscutible validez,
principios y verdades establecidos por el Derecho marcario.”*

Nuestra intencién es analizar algunos de los estudios realizados por David Rangel
Medina respecto a los atributos esenciales y de validez de las marcas, ya que las
consideraciones doctrinales que hace el citado autor estan contenidas en la Ley de Propiedad
Industrial. EI entender bajo qué principios se otorga o se niega proteccion a la marca, el signo
distintivo por excelencia, nos permitird ubicar a la Imagen Comercial como otro signo de
diferenciacion susceptible de ser tomado en cuenta por el Legislador para incluirlo en la Ley

de Propiedad Industrial.

2.2 Funcién que cumple la marca en materia de Propiedad Industrial

La marca tiene diversas funciones: funcién de distincién, funcién de proteccion y
funcién de indicacién de procedencia entre otras. La funcién o funciones que se le atribuyan a
la marca, daran la pauta para identificar cuiles son los elementos o atributos esenciales que la

misma debe de reunir para lograr su fin.

* RANGEL MEDINA, D., ob, cir, pag. 143.



A Funcién de distincion: la marca sirve para distinguir productos y servicios de otros de su
mismo género. La funcién de distincién es el resultado de la naturaleza de la propia marca,
la Ley de Propiedad Industrial reconoce la funcién diferenciadora cuando se refiere en el
Articulo 89, que pueden constituir una marca las denominaciones, o figuras visibles
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

B Funcidn de proteccién: desde el punto de vista del titular de la marca, la marca sirve para
proteger a los empresarios y comerciantes de que otros se aprovechen de sus esfuerzos
econdmicos aplicados para la promocién de sus productos o servicios, desde el punto de
vista de los consumidores, la marca sirve para que los consumidores puedan hacer uso al
derecho de elegir y asi acceder a bienes y servicios de la mejor calidad. Es importante
hacer notar en este punto que en la economia actual la marca también tiene la funcién de
proteger a la innovacién, el cumplimiento de esta funcién ha sido protegida por las
modernas legislaciones que han reconocido que el valor de los intangibles en este caso de
la innovacién tecnoldgica se incorpora con mayor frecuencia al valor de la marca.

C Funcién de indicacion de procedencia. La marca se emplea basicamente para indicarle al
comprador la procedencia de los productos o servicios que adquiere.

La funcién de sefialar la proveniencia de las mercancias esta condicionada a que
el signo realice efectivamente su funcién individualizadora, pues sin el caracter
distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del

origen de la marca®’

Una vez indicadas las funciones mas importantes de la marca, haremos referencia a las
caracteristicas o atributos que la marca debe de reunir para ser considerada como signo
distintivo de productos y servicios, como signo indicador de la procedencia de los mismos y

en consecuencia merecedor de la proteccion legal.

23 Atributos de las marcas en la Doctrina Mexicana

Los atributos de la marca estan divididos por la doctrina en dos grupos o categorias, la

“ RANGEL MEDINA, D., 0b. cir. pag. 173.



primera de ellas, son los atributos esenciales o de validez, el nombre con el que se les designa
corresponde al hecho de que deben de estar presentes en el signo para que éste, sea
considerado como marca, ademas se consideran esenciales porque son determinantes para su
proteccion, a esta primera categoria pertenecen: a) el caracter distintivo, b) la especialidad, c)
la novedad, d) la licitud, y e) la veracidad del signo. La segunda categoria se refiere a los
atributos accidentales o de forma, se encuentran dentro de ella: f) el caricter facultativo, g) lo

innecesario de la adherencia, h) la apariencia y el carécter individual del signo.

2.4 Atributos esenciales o de validez

2.4.1 Caracter Distintivo de la marca.

Para que una persona pueda adquirir el derecho exclusivo de uso de una marca debera
de satisfacer ciertos requisitos que la Ley de Propiedad Industrial sefiala, entre los cuales se
encuentra “que la marca que se pretenda registrar no se confunda con otra anteriormente
registrada.”** La misma ley precisa en el Articulo 88, que “se entiende por marca a todo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
Ambas disposiciones realzan el caracter inmanente a la naturaleza de la marca, este caricter es
la distintibilidad. “Toda marca debe de tener una capacidad diferenciadora ya que gracias a
ella no solo se tutela la propiedad privada, sino también el derecho de eleccién de los

consumidores en un mercado de libre competencia™’.

La Jurisprudencia francesa, considera que un signo es distintivo, cuando no esta
consituido por un concepto generico o descriptivo de la naturaleza, del propdsito o de las
cualidades del objeto al cual se aplica. Rangel Medina establece que “el signo marcario debe
de ser distintivo, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y
singularizar™ y no descriptivo. (La marca es descriptiva cuando analizada en su conjunto,
resulta ser indicativa de las caracteristicas propias del producto o servicio a distinguir).

Rodriguez y Rodriguez establece respecto a la marca, que para que sea distintiva, “la marca

*® RANGEL MEDINA, D., ob, cit. pig. 188.
* EZAINE RAMIREZ, A. ob. cit. pag. 4.
** RANGEL MEDINA, D., ob. cit. pag. 185.
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precisa reunir el doble requisito de novedad y de la especialidad ya que los dos integran la
condicion de signo distintivo que es en definitiva, la esencia de la mau'ca,"3 ' Rangel Medina
establece al efecto “la marca __dice T.Brawn__ debe de ser distintiva en si, abstraccién hecha
de otra, es decir, que debe de revestir el caricter de originalidad suficiente para el papel que le
esta asignado por la ley y la marca debe de ser distintiva objetivamente, para evitar toda
posibilidad de confusién con marcas existentes™*

La originalidad aparece “como una exigencia para que el signo distintivo no esté
construido con tal simplicidad, que no logre llamar la atencién de los consumidores.” >

Como podemos ver, en relacion a las citas anteriormente referidas, la doctrina
mexicana explica la distincion, a través de dos principios que son estudiados siemprc en
relacion a las marcas: la especialidad y la novedad, estos dos principios esencialmente ri gen la

capacidad o eficacia distintiva de la marca.
2.4.2. Principios que permiten conocer la eficacia distintiva de la marca.

Antes de entrar al estudio de los principios sobre la especialidad y la novedad que
rigen la capacidad distintiva de la marca, no referiremos a aquellas reglas de caricter general
que tienen como fin determinar la existencia o ausencia de la condicién distintiva en la marca.
Las Cortes Norteamericanas han dictado una serie de condiciones bajo las cuales se puede
apreciar el cardcter distintivo de los signos marcarios, estas condiciones serén analizadas en el
Capitulo referente a la Imagen Comercial, por el momento como a continuacién se menciona
solo haremos referencia a aquellos principios que la jurisprudencia y la legislacién mexicana
han definido como reveladores del carécter distintivo de la marca.

a) Una marca difiere de la otra cuando al realizar un examen ordinario y comun sobre

la misma, no se genera ningun tipo de confusién.

b) Si se trata de productos que van dirigidos a un sector especializado de

consumidores, la mds pequeiia diferencia en la marca servird para impedir su

*' RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquin.. Derecho Mercantil. México, Porria, 1960, pag. 427.

** BRAW, Thomas. Precis des Marques de fabrique et de Commerce. Bruxelles, 1936, pag. 20 y 21, Citado por
RANGEL MEDINA, en ob, cit, pag. 186.

* RANGEL MEDINA, D., ob, cif, pag. 193,
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c)

d)

confusion con otra, pues se presume que los consumidores del producto al cual se
aplican, han realizado un anilisis minucioso del producto que se pretende adquirir.
En cambio si se trata de un producto que va dirigido al publico general, las
diferencias de las marcas deben de ser mas acentuadas con el fin de evitar una
confusion.

La marca pude componerse de elementos que vistos de forma individual resultan
ser genéricos o del dominio publico, pero si son analizados en su conjunto,
presentan un caracter original que imprimen distintibilidad suficiente para evitar
confusiones con otros.

La mayoria de las reglas que norman el criterio del juzgador para determinar la
imitacion de las marcas, también se deben de aplicar para determinar la

distintibilidad de la marca.

2.43 Novedad del signo marcario

Una vez identificados los principios que revelan la existencia de la condicién distintiva

de la marca, analizaremos a través de los principios de novedad y especialidad la eficacia del
caracter distintivo.

Para que la marca sea distintiva requiere del atributo de la novedad.

“un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido, sino porque se

requiera que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras

marcas o servicios ya registrados o solicitados anteriormente

La

n34

“Novedad” de un signo distintivo, consiste basicamente en que sea “diverso de

otros signos usados para distinguir el mismo género de productos o servicios™’. La novedad
para los signos distintivos establece Rangel Medina es de aplicacion, haciendo alusion a la
marca, menciona “que no es necesario que sea nueva por si misma, basta que lo sea en su

aplicacion, es decir que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderias de

M EZAINE RAMIREZ, A., 0b, cit, pag. 5.
¥ NAVA NEGRETE, Justo. Dereche de las Marcas. México, Pornia, 1972, pag. 171.
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. . T 3
otra industria empresa o establecimiento.”™

La finalidad de exigir la novedad en el uso de los signos distintivos como lo indica
Rangel Medina, es para evitar que se proteja un signo utilizado como distintivo que “se
encuentra en el dominio piblico y por tanto carece de utilidad, o que pertenece a su

competidor y entonces su adopcion seria un acto de usurpacion”.

“El principio de novedad esta fuertemente ligado al carécter especial de los signos
distintivos, pues si bien es cierto que la novedad es un requisito esencial para los
mismos, no es un requisito esencial para su validez, que *“haya sido creado por la
fantasia”, si no que puede, estar aplicado a ciertos productos o servicios, pero
puede ser adoptado para cosas del todo diversas a esto. Asi lo establece la ley de
Propiedad Industrial al adoptar una clasificacion de productos y servicios

aprobada por la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial ™’

Respecto a la Imagen Comercial, las Cortes Norteamericanas no se refieren a la
novedad como un atributo de la Imagen Comercial que generara distintibilidad, sin embargo
esto no quiere decir que no la consideren o presuman su inexistencia, sino al contrario, las
Cortes norteamericanas han realizado varios estudios para determinar cuindo una marca es

distintiva, y de su estudio ha resultado que la novedad es un requisito para que exista.
2.4.4 Especialidad, condicién esencial para la validez de la marca.

La Ley de Propiedad Industrial establece que puede constituir una marca cualquier
medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se aplique, de los de su misma
especie o clase. Con esta disposicion el legislador coloca a la especialidad “como una
condicién propia de un signo para que este sea tomado como marca™®

La palabra especialidad aplicada a los signos distintivos tiene varias acepciones,

* RANGEL MEDINA, D., ob. cir. pig. 194.
* Ibid
* 1d. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, 1992, pag. 56.
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Rangel Medina menciona algunos de los significados que se le asignan al concepto de

especialidad cuando este se emplea como atributo de la marca:

A. La especialidad significa que el signo sea distinguible e identificable entre otros:

“En tanto que la marca debe de ser el signo individualizador de las mercancias, es
menester que sea distinta de otra marca, que sea especial, lo que significa _ dice
Pulliet_ que “su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser
reconocida ficilmente.” Este concepto ha sido adoptado por la ley de Propiedad
Industrial que se refiere a la especialidad como la condicién propia de un signo
para que sea considerado como marca. Pues establece que puede constituir una
marca, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteristicas
“especiales” distinguir los objetos a los que se aplique o trate de aplicarse de su
misma especie o clase.

B. La especialidad en el caso de las marcas, es condicion sine quan non para que ésta cumpla
con la misién de “determinar productos y mercancias para que no se confundan,
individualizandolos, particularizandolos y estipulando su origen y procedencia™’.

C. La especialidad quiere decir, que “la marca no debe de constituir en un signo una
simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atencién de los
consumidores™"'

D. Desde otro punto de vista, Rangel Medina citando a Poullet indica que la marca es
especial, en el sentido de que sélo se aplica a la categoria de productos para los que ha sido
creada. Es por eso que la marca se protege en funcion con los productos y servicios a los
cuales se aplica. (Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para ei Registro de

Marcas, articulo 59 de la LPI).

En virtud del atributo de especialidad que es exigido para que un signo distintivo sea

considerado como marca, concluimos que pueden coexistir marcas iguales o parecidas en

¥ 1d. Tratado de Derecho Marcario, México; Libros de México; 1960. pag. 190.
“ MAGALHAES, Descartes. Marcas de Industria e de Comercio. Sao Paulo; Livraria Zenith, pag. 56. Citado
por RANGEL MEDINA, en ob, cit, pig. 190.
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productos o servicios claramente distintos, sin embargo, existe una excepcion que se aplica a
las marcas notoriamente conocidas, y otra excepcion que se deduce implicitamente de la
anterior que son las marcas de renombre y que a continuacion se menciona su significado.

La marca notoria, es aquella que goza de amplia difusion y prestigio entre los
consumidores del sector comercial en el que se encuentran los productos que distingue.

Los titulares de este tipo de marcas, si son notorias aunque no estén registradas,
pueden impedir que otros registren la marca para productos iguales o similares. (por ejemplo
la marca Prince, entre los compradores de raquetas de tenis.)

Las marcas de renombre, son aquellas que gozan de amplia difusién y prestigio en el
publico consumidor en general, aunque no pertenezcan al mercado en que se encuentran los
productos que distinguen. (por ejemplo las marcas Coca-Cola, Marlboro, Nike, etc.)

Los titulares de este tipo de marcas, pueden ademas del privilegio comentado para las
marcas notorias, impedir que otros obtengan la marca para productos diferentes, es decir

constituyen una excepcion a la regla de la especialidad.

245 Licitud un atributo de la marca que tiende a la proteccién intrinseca del signo.
La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al
principio general en virtud del cual, el derecho al uso, ha de ser compatible con el
derecho a los demas, asi como a la imposible coexistencia de los derechos sobre

un mismo objeto en virtud de titulos que se excluyan mutuamente*

La licitud de la marca atiende y se representa los derechos de terceros adquiridos con

anterioridad (inclusive su uso previo y de buena fe).

2.4.6 Veracidad de la marca.

1
Iden.
* RAMELA, Agustin. “Tratado de la Propiedad Industrial”, Traduccién de la Revista General de legislacion v

Jurisprudencia. Madrid, 1913, tomo segundo, nim 419., pag. 29. Citado por RANGEL MEDINA, en ob. cir. pig.
197.
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A cualquier signo se le podra dar el caricter de marca, siempre que no contenga
indicaciones que induzcan al piblico al error o al engafio respecto a las caracteristicas y

cualidades del producto que va a indetificar.

2.5 Excepciones al atributo de especialidad
2.5.1 Marcas notorias o notoriamente conocidas.

Las marcas notorias, las notoriamente conocidas o de renombre poseen tan vasta
reputacion, que incluso si no se encuentran registradas, ni se utilizan en el pais, son
evidentemente reconocidas por el publico consumidor. Segin el articulo 90, XV de LPL la
determinacion sobre si una marca debe de considerarse notoriamente conocida en relacion con
los productos o servicios a los cuales se aplica, es establecida por el Instituto Mexicano de
Proteccién a la Propiedad Industrial (IMPPI). Es claro conforme al citado articulo, que esta
determinacion no debe de hacerse de forma arbitraria y sugestivamente por parte de la
autoridad, pues se entendera que una marca es notoriamente conocida en México, de acuerdo a
lo que establece Horacio Rangel Medina:

“Cuando un sector determinado del publico o de los circulos comerciales del

pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en

Meéxico o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con

sus productos y servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en el

territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.” “La

excepcion del requisito de especialidad es adoptada en dicho articulo pues la

autoridad puede objetar el registro de una marca no solo cuando “los mismos o

similares productos estén involucrados, sino también cuando “sean susceptibles de

crear confusion en forma tal que puedan inducir al publico al error”™*

Al respecto continua diciendo Rangel Ortiz que, “el factor decisivo para determinar si

el uso no autorizado de una marca “notoriamente conocida” puede crear confusién debera ser

“ RANGEL ORTIZ, Horacio. La Proteccion de la Marca Notoria en las Reformas a la Lev de Invenciones y
Mareas, México; El Foro, Barra Méxicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo 1. Num 2, 1998. pag.
86.
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la impresién general que cause sobre el consumidor medio de cada época y lugar”.*

El que una marca sea “notoriamente conocida” dependa de “el conocimiento” que los
consumidores tienen de una marca, no se limita materialmente al conocimiento sobre el
nombre de la marca, sino ademas incluye informacion sobre la cualidades caracteristicas y uso
de los productos que la llevan. “La notoriedad es lo que permite a una marca permanecer en el
vocabulario de los consumidores™*

Como podemos ver la notoriedad de una marca, permite exceptuarle del requisito de
especialidad, “ la marca es especial en el sentido de que solo aplica a la categoria de productos
para los que ha sido creada, sin embargo en la marca notoria la proteccién que recibe no se
basa principalmente en su capacidad intrinseca de distinguirse sino la medida en que se
distingue efectivamente.”™® Y esto depende de muchos factores, tales como el tiempo que lleve

utilizindose o su asociacién con determinado producto o servicio de calidad reconocida.

La Ley de Propiedad Industrial protege las marcas notoriamente conocidas (Art.
90 Frac. XV) y no hace distincién con las marcas famosas o de alto renombre. La
Ley establece que no podran ser registradas por personas distintas a su legitimo
propietario. Haciendo destacar que la restriccion no solo opera con relacién a los
productos que usualmente dicha marca distingue, sino que se extiende la

imposibilidad de registro sobre cualquier otro producto o servicio.’
2.5.2 Lamarcanotoria en el Tratado de Libre Comercio
El Articulo 1708 apartado 6 del tratado de libre comercio de América del Norte

establece respecto a las marcas notorias lo siguiente:

“Articulo 1708 (6). El articulo 6 bis del Convenio de Paris, se aplicara con

* RANGEL ORTIZ, H., ob, cit, pag. 88.

* MEDINA RANGEL, David. “La Proteccién de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana”. Revista
Mexicana de Justicia; México. Oct-Dic-1984. Nim 84. Vol.2

** MICHAUS ROMERO, Martin. Andlisis refativo a las Reformas y Adiciones Respecto de la Legislacion, de
Propiedad Industrial en materia de Marcas. El Foro, Barra Méxicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca,
Tomo I, num 2, 1998, pag. 39.

41 ZORRILLA Pedro., Apuntes de Derecho, Universidad Panamericana, 1998
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las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es
notoriamente conocida, se tomara en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga
en el sector correspondiente del publico, inclusive aquél conocimiento en el
territorio de la parte que sea el resultado de la promocién de la marca. Ninguna de
las partes exigira que la reputacion de la marca se extienda mas alla del sector del

publico que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestion.

En el apartado seis del articulo 1708 del TLC, se incorporan algunas consideraciones
Jurisprudenciales y doctrinales de las cuales veniamos hablando y que no aparecen en el texto

del articulo 6 bis del Convenio de Paris, como son:

¢ La extension de la proteccion a las marcas del servicio
¢ El conocimiento de la marca en el sector correspondiente

e Lapromocion de la marca como factor de la notoriedad.

A diferencia del texto de la Decisién 344, el TLC nada dice respecto de la extensién de
la proteccién en situaciones que involucren productos o servicios distintos, sin embargo, el
apartado 14 del referido articulo podria servir de apoyo para extender la proteccién de las
marcas notorias a situaciones que involucren productos o servicios distintos ya que establece
que “las partes negaran el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos

inmorales, escandalosos, o que induzcan al error...”
2.5.3 Consideraciones finales en torno a la institucién de la notoriedad.

Hemos hecho un breve estudio de la reglamentacién de la marca notoria con el fin de
sentar las bases que nos permitirdn establecer que el significado secundario que analizaremos
en el capitulo referente a la Imagen Comercial, tiene relacién con la notoriedad, pues el hecho
de que los consumidores identifiquen al productor mas que al producto en si, es una fuente de
derechos y por ende merece proteccion, ambas figuras se basan en los mismos elementos para

llegar a determinar cuando un signo distintivo es notorio o ha adquirido un significado
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secundario, siendo estos elementos principalmente el transcurso del tiempo y el uso del signo
distintivo, el conocimiento que tenga el consumidor del mismo, asi como la intensidad de su
publicidad y difusién; sin embargo, a pesar de que estos elementos estin definidos, el estudio
de las diferentes reglamentaciones, y fallos emitidos por tribunales tanto nacionales como
norteamericanos nos permiten concluir que ambas instituciones estan en pleno desarrollo, lo
que beneficia considerablemente al campo del Derecho, pues el Convenio de Paris ha dejado
de ser la tinica fuente en el Derecho Internacional que se ocupaba de ese tema. Actualmente es
necesario consultar no sélo convenios o tratados sino también todas aquellas resoluciones
judiciales que nos permitan precisar, tal como lo establece el maestro Horacio Rangel Ortiz, si
un signo es o no merecedor de la proteccidn privilegiada que los congresistas de la Haya

acordaron dispensar a las marcas notoriamente conocidas.
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CAPITULO I
LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LEGISLACION MEXICANA

El objeto de la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial tiene como objeto segiin lo establecido el Articulo 2do.
Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del pais, tenga
lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos.

Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria
y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de productos nuevos y utiles;
Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento de patentes de
invencién; registro de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, Yy avisos
comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccion de
denominaciones de origen y regulacion de secretos industriales, y

Prevenir los actos que ateten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia

desleal relacionada y establecer sanciones y penas respecto a ellos.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial corresponde al Ejecutivo Federal su

aplicacién por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Ley de Propiedad Industrial se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Disposicicnes generales

Las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales
Los secretos industriales

Las marcas y de los avisos y nombres comerciales

La denominacién de origen

Los procedimientos administrativos
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e Lainspeccion, las infracciones, las sanciones administrativas y

¢ Los delitos.
3.2 Los signos distintives en la Ley de Propiedad Industrial

Los signos distintivos dentro de la estructura de la Ley de Propiedad Industrial son una
de las modalidades a través de las cuales se protege la Propiedad Industrial en México. Uno de
los objetivos de dicha ley, es precisamente el proteger a la Propiedad Industrial mediante el
otorgamiento de titulos que concedan un derecho exclusivo a la utilizacién de determinada
identificacion de un producto o un servicio, generalmente los signos distintivos o de
identificacion, constituyen indicaciones comerciales formadas por simbolos, logotipos,
palabras o combinaciones de los mismos, que el comerciante adopta para; distinguir e
identificar sus productos.

Los signos distintivos materia de estudio de la Propiedad Industrial forman parte

del conjunto juridico mexicano y una de las caracteristicas fundamentales del

Derecho es su evolucion ya que la norma juridica se encuentra en constante

evolucion, constante al igual que la sociedad. El Derecho para poder aplicarse

necesita de esa evolucion de ese cambio que lo hace adaptarse a los hechos
sociales que ocurren en un momento histérico.*®
Pero ;qué pasa cuando el Derecho deja de evolucionar y es insuficiente para otorgar
proteccién a las innovaciones de la tecnologia que aplicadas en el disefio y en la
mercadotecnia, se integran para dar vida a nuevos conceptos de indicaciones comerciales?. El
resultado es una situacion de inquietud y descontento, desaliento al inversionista y perjuicio el
empresario.

El presente capitulo tiene como fin a hacer un analisis sobre los signos distintivos de
productos y servicios que reconoce la ley de Propiedad Industrial y la forma en que la misma
Ley les otorga proteccion. La intencion de identificar hasta dénde, un empresario puede recibir

proteccion legal a la innovacién de la tecnologia y del disefio empleada en la identificacién de



productos y servicios. Para lograr este fin comenzaremos por los aspectos generales del de
cada una de las insignias de diferenciacién comercial reguladas por la ley de Propiedad
Industrial; el sistema de registro marcario, y finalmente los atributos de validez que rigen a los

signos distintivos en materia de Propiedad Industrial.
3.3 Lamarca

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado. La marca es cualquier signo visible o cualquier
combinacion de signos, que sirve para distinguir un producto o servicio de otros de su misma
clase o especie. La marca puede estar formada por una palabra, una figura, una forma
tridimensional, un nombre iaropio de una persona, o cualquier combinacién de los anteriores.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran usar la marca en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten. El derecho al uso exclusivo de una
marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad.

Pueden constituir una marca, segin lo que establece el articulo 89 de la Ley de
Propiedad Industrial los siguientes signos, que retinan los requisitos y atributos esenciales que
la misma Ley de Propiedad Industrial sefiala:

e Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de
su misma especie o clase en el mercado.

» Las formas tridimensionales;

» Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, salvo las prohibiciones del
Articulo 90 Ley de Propiedad Industrial, y

» El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca

registrada o un nombre comercial publicado.

* HINOJOSA C., José. “Comentarios a las Reformas y Adicones a la Ley de Invenciones y Marcas, en materia
de Marcas”, Mexico, £l Foro, Barra Méxicana del Colegio de Abogados, Octava Epoca, Tomo 1. nim 2, 1998,
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3.3.1 Prnncipio de especialidad que rige a las marcas.

La doctrina ha delimitado las funciones de la marca con el objetivo de que ésta cumpla
su cometido, identificar los productos y servicios y orientar al consumidor en la adquisicién de
los mismos, confiando en la calidad que respalda la marca. La ley de Propiedad Industrial ha
adoptado ciertas consideraciones doctrinales en base a las cuales otorga proteccién a las
marcas. En virtud del principio de especialidad que rige a las marcas, éstas se registraran en
relacion con los productos o servicios a los que se apliquen, de acuerdo a la clasificacién
internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Articulo. 93 de LPI y
articulo. 59 del RLPL

El principio de especialidad se basa en que el signo marcario que se adopte como marca
sea capaz de identificar los productos o servicios a los cuales se va a plicar, pero a la vez, este
principio limita la libertad de eleccion del signo, ya que la ley prohibe de modo expreso
aquellos signos o caracteriscas que no pueden ser adoptados como marcas. El articulo 90 de la
Ley de Propiedad Industrial establece de forma limitativa los elementos o caracteristicas, que

estan prohibidos para ser registrados como marca.

El articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial establece restricciones sobre lo que
puede constituir una marca, basandose principalmente en que ciertos signos no pueden ser
registrables, porque carecen de los requisitos esenciales o de existencia (principio de

distintibilidad) o porque resultan ser signos engafiosos.
3.3.2 Vigencia del registro de marca.

El registro de una marca tendra una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud y sera renovable por periodos de la misma duracién dentro de los 6
meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o bien, dentro del plazo de prérroga (dentro de

los 6 meses siguientes a su vencimiento).
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3.3.3 Uso de las marcas:

La Ley de Propiedad Industrial establece que las marcas deberan usarse tal y como
fueron registradas o con sus modificaciones, que no alteren su caricter distintivo, y ostentaran
la leyenda “Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o el simbolo, “®” y sélo en los productos o

servicios para los cuales la marca se encuentre registrada. (Art. 131 LPI)

3.3.4 Tipos de marcas.

Segin el contenido de los caracteres accidentales que conforman las marcas, de los
cuales depende la posibilidad de que la marca pueda ser registrada, las marcas se clasifican de

la siguiente forma:

A. Atendiendo a su forma de manifestarse en el exterior

A.1. Marca nominativa: Son las marcas que permiten identificar un producto y su
origen mediante una palabra o conjunto de ellas, las cuales deberan de ser lo
suficientemente distintivas para diferenciarlos de aquellos de su misma especie. El
objeto de proteccidn al registrar una marca nominativa es el sonido de la palabra,
independientemente de como se escriba o el disefio que tenga.

A.2. Marca figurativa o innominada: Su peculiaridad consiste en ser cualquier
elemento figurativo (simbolo, disefio, dibujo o logotipo) que sea distintivo y se
represente graficamente. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero
no fonéticamente. Lo mas importante en este tipo de marca son los elementos
graficos.

A.3. Marca mixta: Son marcas que combinan palabras o sus conjuntos con elementos
figurativos que muestran a la marca como un solo elemento distintivo que
contiene elementos nominativos y graficos.

A.4. Marca tridimensional: También llamadas plastica o de envase, se constituyen por
un cuerpo por medio del cual el piblico consumidor puede distinguir el origen de
producto mediante su presentacion o envoltura. Para su registro se presenta la
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fotografia del cuerpo. La marca tridimensional es un signo marcario cuando
constituye un medio de distincién frente al piblico consumidor y presenta
caracteristicas de originalidad. Estin exceptuadas del registro las formas

tridimensionales animadas o cambiantes.

B. Atendiendo a la funcién de la marca:

B.1

B.2

Marcas de fabrica: El elemento que se toma en cuenta para clasificarla como
industrial es la calidad del sujeto que usa el signo distintivo.

La marca industrial es el signo distintivo usado especialmente por el industrial,
por el productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de
la empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimiento,
fabrica o taller que los elabord.*’

Marcas comerciales: es el simbolo, signo o contrasefia que emplea el
comerciante, expendedor o vendedor de articulos elaborados, sea cual fuese su
productor, para indicar no el origen de su fabricacién sino para sefialar a los
consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales

mercancias.*’

€ Atendiendo a la naturaleza de lo que amparan

0

C.2.

Marcas de productos: es cualquier signo visible que permite identificar un
producto y su origen de otros de su misma especie y calidad que son fabricados
o vendido por otros

Marcas de servicio: Son las mismas que las marcas de productos, excepto que
estas distinguen servicios en lugar de productos. Por tanto la marca de servicios
es cualquier signo visible que permite identificar un servicio y su origen de

otros de su misma especie y calidad que son prestados o vendidos por otros.

** RANGEL MEDINA, D. , 0b, cir, pag. 246.
* POULLET, Eugene. Traite Practique des Merques de fabrique et de Commerce, Paris, 1898, pag., 3, citado
por RANGEL MEDINA, en ob. cir, pag. 247.
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34 El nombre comercial

El nombre comercial es un titulo que concede el derecho exclusivo a la utilizacién de
cualquier signo o denominacién como identificador de una empresa. El nombre comercial es
cualquier denominacién que sirve para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, dentro de la zona geografica donde estd establecida su clientela a efectiva. El
nombre comercial debe de contener elementos que distingan a la persona fisica o moral en el
gjercicio de su actividad empresarial.

Los nombres comerciales, como titulos de propiedad industrial, son independientes-de
los nombres de las sociedades inscritos en los registros comerciales.

El nombre comercial y su uso exclusivo estardn protegidos sin necesidad de

registro, dentro de la zona geogrifica que abarque la clientela de la empresa o

establecimiento al que se aplique el mismo y se extenderd a toda la Republica si

existe difusion masiva y constante a nivel nacional. Articulo 115 de la Ley de

Propiedad Industrial

Quien este usando el nombre comercial podra solicitar a Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, la publicacion del mismo en la Gaceta Oficial del IMPI,
articulo. 107 de la Ley de Propiedad Industrial.

Lo cual produciré el efecto de establecer la presuncién de la buena fe en la adopcién y uso del

nombre comercial.
3.4.1 Vigencia del registro de nombre comercial.

La vigencia del registro de un nombre comercial es de diez afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, y puede renovarse por periodos iguales indefinidamente,
con el pago correspondiente de derechos por renovacion. Articulo 110 de la Ley de Propiedad
Industral.

El tramite y uso del nombre comercial se regird salvo disposicion expresa en la ley,
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por todo lo dispuesto para la regulacion de las marcas. Articulo 112 de la Ley de Propiedad

Industrial.
35 Los avisos comerciales.

Un aviso comercial consiste en aquella frase u oracién para anunciar un producto o
servicio, un establecimiento comercial, industrial, o de servicios que sirve para que el piblico
consumidor los distinga facilmente. El aviso comercial es un titulo que concede el derecho
exclusivo a la utilizacién de una determinada identificacién de un establecimiento comercial
en un determinado dmbito territorial. El derecho exclusivo para usar un aviso ccmercial se
obtendra mediante registro (no por publicacién) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Articulo 99 de la Ley de Propiedad Industrial

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, estos deberan de
especificarse en la solicitud de registro.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algin establecimiento o negociacion,
sean estos de la naturaleza que fueren, se considera comprendido en una clase especial,
complementaria de la clasificacion internacional.

El registro del aviso comercial no ampara productos o servicios, ain cuando estén
relacionados con el establecimiento o negociacién que identifique. Articulo 102 de la Ley de

Propiedad Industrial.
3.5.1 Vigencia del registro del aviso comercial.

El registro del aviso comercial tiene una vigencia de diez afios, contados a partir de la
fecha de presentacién de la solicitud y seré renovable por periodos de la misma duracién.
Articulo. 103 de la Ley de Propiedad Industrial

El tramite y uso del nombre comercial se regird salvo disposicién expresa en la ley,

por lo dispuesto para regular a las marcas. Articulo 104 de la Ley de Propiedad Industrial
3.6 Ladenominacion de origen.
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Se entiende por denominacidn de origen, el nombre de una regién geogrifica del pais,
que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se
deba exclusivamente al medio geogréfico, comprendiendo en éste, los factores naturales y los
humanos. Articulo 156 de la Ley de Propiedad Industrial

La denominacion de origen (propiamente dicha), no sélo indica la procedencia, sino el

vinculo que da la calidad y caracteristicas del producto provenientes de medio geografico.

3.6.1 Titularidad de la denominacion de origen.

El Estado Mexicanc sera el titular de la denominacién de origen y sélo podra utilizar
ésta mediante autorizacién que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.
167 de la Ley de Propiedad Industrial.

3.6.2 Vigencia de la denominacién de origen:

Los efectos de la autorizacién para usar una denominacion de origen durara diez afos,

contados a partir de la presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos iguales.

37 Proteccion de la marca

La marca es aplicable para aquellos productos o servicios que un individuo o empresa
desea comercializar, lo que permite distinguirlos en el mercado de sus competidores y proteger
legalmente a la marca ante la copia o imitacion que existiese sin su autorizacién. El Derecho
exclusivo para usar una marca en un territorio determinado, se obtiene mediante su registro en
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual recomienda el registro de una marca
para tres objetivos fundamentales:

A) Proteger a los empresarios o comerciantes de que terceros se aprovechen del prestigio de
sus productos o servicios y de los esfuerzos econémicos que implica la promocién de los
mismos.

B) Proteger a los consumidores, cuando adquieren un producto de que éste sea el mismo
que pretenden y no uno que lo imita.
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C) Hacer posible los tramites de registro de la misma marca en el extranjero.

De acuerdo al sistema de proteccion a la Propiedad Industrial que actualmente rige en
nuestro pais, la marca se registrara en relacion con los productos o servicios determinados, de
acuerdo a la clasificacion que establezca el Reglamento la Ley de Propiedad Industrial.
(Articulo 59 del Reglamento y Articulo 99 de la Ley de Propiedad Industrial). Existen dos
excepciones muy importantes esta norma y son: primero las marcas notorias, y segundo las
marcas altamente renombradas o marcas de renombre.

Una marca notoria es aquella que goza de amplia difusion y prestigio entre los

consumidores del sector comercial en el que se encuentran los productos que

distingue.”!

Los titulares de este tipo de marcas, si son notorias, aunque no estén registradas,
pueden impedir que otros registren las marcas para productos iguales o similares.

Las marcas de renombre son aquellas que gozan de amplia difusién y prestigio

entre todos los consumidores aunque no pertenezcan al mercado en que se

encuentran los productos que distinguen. (por ejemplo Coca-Cola, Marlboro,
etc)*’

Los titulares de este tipo de marcas pueden ademas del privilegio del que gozan las
marcas notorias, impedir que otros obtengan la marca para productos diferentes, es decir
constituyen una excepcion al principio de especialidad.

Una vez efectuado el registro de la marca, no podra aumentarse el numero de

productos o servicios que proteja, ain cuando pertenezca a la misma clase.
3.7.1 Tramites para presentar la solicitud del registro de marca.
La Ley de Propiedad Industrial sefiala reglas expresas sobre las condiciones que debe

de reunir la solicitud del registro de una marca, su finalidad es determinar “quién puede

solicitar el registro, cémo solicitar el registro, los datos que han de aportarse en la solicitud, la

*' ROMANO, Rubén. Marcas registradas, Consideraciones Generales, Argentina, Umversidad Nacional del
Litoral, 1984, pag. 34.
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documentacion que debe aportarse a la misma v, desde luego la indicacién de la autoridad a
quien debe de formularse la solicitud.”

Para el registro de las marcas se debe de presentar una solicitud ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial o las delegaciones de la Secretaria de Economia en todo
el pais. Una vez que sea recibida la solicitud de registro de marca, el Instituto Mexicano de

Propiedad Industrial procedera ha realizar un tramite dividido en tres etapas:

1. Examen de forma: el cual consiste en un examen administrativo, que tiene por
objeto verificar si se cumplen los requisitos formales que previene la Ley de
Propiedad Industrial y su reglamento

2. Examen de fondo, el cual consiste en verificar si la marca es registrable en los
términos de la Ley de Propiedad Industrial, para lo cual la autoridad realizara un
examen de novedad que consiste en “comparar el signo que se presenta a registro,
con las marcas ya registradas o en tramite de registro, a efecto de determinar si
tiene o no novedad la marca elegida.”*

3. La resolucién sobre la expedicion del titulo de marca o la prohibicion del registro

de marca.
3.7.2 Examen de forma:

Los efectos juridicos de la registrabilidad de una marca estan supeditados al resultado
del examen tanto de forma como de fondo que realizara la autoridad administrativa que es en
este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual recibe la solicitud y verifica
que ésta y los documentos exhibidos cumplan con los requisitos formales y reglamentarios que
establece la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento:

* Nombre del solicitante, nacionalidad y domicilio.

» Especificacion del signo distintivo solicitado

* RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, 2da. ed.. México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Juridicas, 1992, pag. 53

* Ibid., pag. 55,



¢ Indicacion de fecha de primer uso
e Indicacion de los productos o servicios a los que se aplicard, clasificandolos de
acuerdo a la clasificacion internacional de productos y servicios segin lo que
establece el Articulo 93 de la Ley de Propiedad Industrial y el articulo 57 de su
reglamento.
Ademas revisara que se anexen a la solicitud los siguientes documentos:
* Comprobante de pago de los derechos correspondientes por la expedicion del titulo
de registro.
e Siete ctiquetas del signo distintivo del cual se solicita su registro, no mayores de
10x10 cm. ni menores de 4x4 cm.
e Documento poder con el que se acredite la representacion de quien solicite el
registro de la marca.
Las solicitudes deberin estar firmadas por el interesado o su representante y estar
acompafiadas del comprobante de pago de los derechos respectivos; si falta cnalquiera de estos

dos requisitos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechara la solicitud.
3.7.3 Examen de fondo. (articulo. 122 de la LPI)

Concluido el examen de forma, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
procedera a realizar un examen de fondo de la solicitud, en dicho examen se verificara si la
marca es registrable en los términos de la Ley de Propiedad Industrial, (articulos. 89 y 90 frac.
I y XIV referentes a la registrabilidad intrinseca del signo), de acuerdo a lo establecido por el
articulo. 90 Frac. XV- XVII de la Ley de Propiedad Industrial, en el examen de fondo se
practicard a su vez el examen de novedad del signo marcario. La intencién del examen de
novedad es determinar que la marca de la cual se esta solicitando el registro, sea novedosa.

Una marca es novedosa, no por el hecho de ser desconocida, sino porque requiere

que tenga distintivos que la hagan inconfundible al compararla con otras marcas

ya registradas o anteriormente solicitadas.*

El concepto de novedad es relativo, ya que en productos de una misma clase, no se
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requiere que la marca sea nueva por si misma, sino que se distinga, de las marcas que utilizan
sus competidores para identificar los mismos productos.

El examen de forma realizado por la autoridad administrativa pone especial atencion
en la novedad del signo del cual se solicita su registro, pues las caracteristicas que lo
conforman deben de ser capaces de distinguir a la marca de otras para poder obtener el
registro. Cualquier impedimento que sea observado por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para otorgar el registro de la marca, sera notificado al solicitante para que manifieste
lo que a su derecho corresponda, en cuyo caso debera efectuarlo dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de notificacién del acto administrativo, caso contrario se
considerara abandonada la solicitud.

Si el solicitante al contestar el oficio expedido por el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial, modifica o substituye la marca, ésta ultima sera objeto de una nueva solicitud y
nuevo pago de la tarifa que corresponda, debiendo de satisfacer los requisitos que ya fueron
mencionados, asi lo establecen los articulos 113 y 114 de la Ley de Propiedad Industrial y su
Reglamento. En el supuesto de que el solicitante modifique o substituya la marca al momento
de contestar el oficio del que hablamos se considerard como fecha de presentacion aquella en
la que se solicite el nuevo tramite. (articulo. 123 Ley de Propiedad Industrial y articulo. 61 del

Reglamento.)

3.7.4 Concesion o negacion del registro de marca

Concluido el tramite de registro y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, el
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial expedira el titulo de marca que confiere a su
titular, el derecho al uso exclusivo de la misma y el impedimento al uso de la marca por
terceros.

Una vez efectuado el registro de la marca, no podra aumentarse el nimero de
productos o servicios que proteja, ain cuando pertenezca a la misma clase.

Las resoluciones sobre el registro de marcas y sus renovaciones se publicaran en la

% EZAINE RAMIREZ, Alfonso., ob, cit, pag. 55.
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“Gaceta de Invenciones y Marcas”. >

En caso de que se niegue el registro se le dara notificacion por escrito al solicitante
expresando los motivos y fundamentos de su resolucién. Para la negativa del registro no esta
previsto ningin recurso administrativo ante la propia autoridad, por lo que el medio de

impugnacién del solicitante ante la negativa del registro es el juicio de amparo indirecto ante

un Juez de Distrito en materia administrativa.

* La Gaceta es el organo de difusion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se edita mensualmente y
en ella se hacen publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales, asi como

también de marcas, nombres y avisos comerciales, y denominaciones de origen. Articulo 14 del Reglamento de la
Ley de Propiedad Industnal .
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CAPITULO IV
EL TRADE DRESS
4.1 Presentacion

El Trade Dress ha sido tema de una gran cantidad de articulos publicados en revistas
de la Unién Americana especializadas en Propiedad Industrial, cada dia y con mayor
frecuencia los empresarios buscan la forma de obtener proteccién legal para todos aquellos
recursos que implementan en sus comercios con el fin de promover sus servicios y productos.
México en la biisqueda por ubicar a la empresa como un elemento clave en el desarrollo
nacional, se convierte en un ente en busca de respuestas a los retos actuales de la economia, y
asi es como tenemos que importante tratadistas ofrecen respuestas a las constantes
interrogantes en el mundo de la economia; tal es el caso de Mauricio Jalife Daher que a través
de un desplegado publicado el 6 de abril de 1993 en el periédico El Economista, hace un
planteamiento sencillo del actual concepto del Trade Dress, mismo que nos permitimos

transcribirlo al pie de la letra a manera de introduccion del presente capitulo.

“A través del tiempo, el derecho ha respondido a la necesidad de que los
productos, servicios, y establecimientos de un comerciante o prestador de
servicios, se distingan de su competidor y sean identificables para el consumidor,
reservando en exclusiva el empleo de los signos distintives como la marca, el
slogan o el nombre comercial.

De esta manera, el crédito que el comerciante adquiere a través del serio
ejercicio del comercio, se preserva al gozar en exclusiva de la facultad de emplear sus
signos distintivos, estableciendo un puente de comunicacién con el piiblico que ejerce
su preferencia al seleccionarlo. La marca es un cédigo de identidad instantaneo, que
concentra toda la informacién relativa al producto o el servicio. Es la memoria del
producto.

El consumidor manifiesta su fidelidad a una casa comercial al elegir, de entre
todas las marcas concurrentes, aquéllas que por sus atributos responde mejor a sus
expectativas.
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Este medio de objetivacion de valores empresariales que es la marca, es sélo el
objeto indirecto de la proteccion del derecho. En realidad lo que el sistema juridico
protege es la empresa y el publico, al permitir que se produzcan los mutuos beneficios
de la vinculacién “pretension - prestacion”, entre ambos sujetos.

A pesar de que el sistema de proteger a la empresa a través de la cobertura de
su marca y demds signos distintivos es la piedra angular de la competencia, nuevas
coberturas exclusivas han surgido en el mundo, en respuesta a la evolucién propia del
comercio.

Especialmente nos referimos al llamado Trade Dress, que su traduccion literal
entendemos como vestido del negocio, que se conforma por las caracteristicas
distintivas propias del establecimiento, mismas que le confieren una imagen particular
y distintiva.

Elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la suma de los
diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros, aparadores, iluminacién,
etc.), vestimenta del personal, entre otros, en su especial combinacién, le asignan al
establecimiento una identidad propia que se refleja en su imagen.

La sofisticacion ha llegado en algunos negocios, al punto de aplicar la mayor
parte de los recursos de instalacion a lograr una particular imagen del establecimiento,
que resulte atractiva para el cliente. Pudiéramos decir que ya ninglin negocio de
atencidn al publico estd exento de invertir una buena parte de sus recursos en disefiar
su imagen, la que suele ser exitosa en la medida de su originalidad. Esta tendencia
antes inadvertida e irrelevante para la proteccién legal, ha llegado a lograr, en la Unién
Americana, reconocimiento como materia de reserva en exclusiva para el

.- 57
establecimiento.”

Qué es el Trade Dress, los elementos que lo conforman y el tratamiento legal del mismo son

objeto del presente capitulo.

7 DAHER JALIFE, Mauricio. La Imagen Comercial, México; El Foro, Barra Méxicana del Colegio de
Abogados, Octava Epoca, Tomo 1. Num 2, 1998. Pag. 50
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4.2  Concepto de Trade Dress

El concepto de Trade Dress ha sido definido por las diferentes resoluciones que las
Cortes Norteamericanas han dictado en aquellas demandas en donde el actor pide proteccion
legal, en contra de aquellos actos cometidos en contravencion a las disposiciones contenidas
en el Trademark Act de 1946 (Lanham Act). El Trademark Act de 1946 es una ley
norteamericana de caracter federal, creada con el fin de proteger a los signos distintivos de la
empresa; proteger a personas en contra de la competencia desleal en el comercio
fundamentalmente en materia de marcas; prevenir fraudes por el uso de reproducciones,
copias o imitaciones de marcas ya registradas, asi como para proveer los derechos y los
recursos estipulados por los tratados y convenciones internacionales referentes a las marcas,
nombres comerciales y competencia desleal entre los Estados Unidos de Norte América y
naciones extranjeras.

La definicién generalmente aceptada del Trade Dress, es aquella que se dio en el afio
de 1989 en el caso Blue Bell Bio Medical vs Cin Bad, Inc., La Corte Norteamericana definié al
Trade Dress como “la imagen total y apariencia general de un producto, que puede incluir
elementos como tamafio, figura, color, combinaciones de color, textura, grificos inclusive
técnicas particulares de venta”.”® (The trade dress of a product is essentially its total image
and overall appearance. It may include features such size, shape, color or color combinations,
texture, graphic, or even particular sales techniques)

Si consideramos que la definicion de la palabra Imagen es “la correspondencia de

todos los elementos asignados a un objeto.”

Podriamos concluir que /magen Comercial
constituye una traduccién adecuada al espaifiol de la palabra Trade Dress, pues el significado
de este ultimo, es precisamente el aspecto externo de algo.

Tradicionalmente el Trade Dress fue utilizado solamente para identificar la apariencia
comprimida de un paquete, la envoltura o etiqueta de algin producto; sin embargo, a través

del tiempo y sobre todo en los ultimos afios, especialmente, desde la promulgacion del

¥Blue Bell Bio Medical vs Cin Bad, Inc., 864 F.2d 1253 (5 Cir. 1989)
* Diccionario Enciclopedico Grijalbo, Grijalbo, vol. 11, 1986, pag. 999.
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Lanham Act, su proteccion juridica se expandié al grado de incluir no solo el paquete o la
configuracién del producto sino también la combinacién de disefios, arquitectura, disefios de
jardines y cualquier otro formato artistico como escenarios, murales etc., que distinguieran una
negociacién o un producto, inclusive la forma o estilo para ofrecer servicios al publico
consumidor. La combinacion de caracteristicas distintivas, crea una imagen (nica, capaz de
ser identificada por los consumidores y por tanto ser considerada como un indicador del
origen de productos, cumpliendo asi el Trade Dress con uno de los fines designados para las
marcas.

El Trade Dress es una unidad que crea una impresion visual, su funcion al igual que la
marca, es una funcidn de identificacion de productos o servicios, asi lo ha confirmado la
Suprema Corte de Justicia de norteamérica en el caso Two Pesos vs Taco Cabana, al
establecer que no existe diferencia entre una marca nominada (word trademark) y una marca
innominada (visual trademark) excepto porque la marca nominada puede ser hablada mientras
que el Trade Dress por si mismo, debe de ser visto para crear una impresién comercial.

(... There its not difference between a word trade mark and a visual trademark except
that word mark may be spoken while trade dress per se must be seen to make a commercial

y o 60
impression.)

La impresion visual que crea el Trade Dress para distinguir productos, constituye en
materia de Propiedad Industrial un signo distintivo, que sin importar la forma que tome, su fin
es proteger una imagen o una apariencia comercial, creada por un comerciante ya sea para la
presentacion individual de sus productos o inclusive para la presentacion en conjunto de los
mismos en ¢l mercado, como pudiera ser la forma en que los productos se colocan en
anaqueles o mostradores para su venta incluyendo las técnicas de mercadotecnia utilizadas

para su promocion.

* Syllabus Two Pesos, Inc. PETITIONER vs Taco Cabana, Inc. Legal Information Institute, Supreme Court
Collection, mim. 91-971, 1992, pag. 12.
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4.3  Elementos que conforman la Imagen Comercial

Para comprender, interpretar y aplicar la reglamentacion juridica de la Imagen
Comercial, es menester que sefialemos las caracteristicas esenciales que la definen como un
signo distintivo, ya que de la concurrencia o ausencia de dichas caracteristicas dependera que
la Imagen Comercial sea un eficaz factor econdmico en el ambito industrial y comercial que
merezca tutela legal o constituya, una forma mas de engafio al publico y de ilicita
competencia.

La Imagen Comercial es estudiada a la luz del Derecho anglosajon, el cual forma parte
de la familia del Common Law que se caracteriza por ser el juez, el creador, intérprete y
modificador del Derecho; para conocer los elementos que conforman esta nueva figura
juridica, seguiremos la misma metodologia utilizada por los estudiantes de derecho de dicha
familia: el “método del caso”, este método se basa en identificar y definir a través del estudio
de casos reales, que surgen por controversias en relacién con el tema que se estudia, los

elementos esenciales que dan vida a una figura juridica.

En el caso In Fun-damental Too Lyd. vs Gemmy Indus. Corp, la Corte definié los
elementos constitutivos de la Imagen Comercial.

El juez Richard J. Cardamone del Segundo Circuito de la Corte de Apelacién de los
Estados Unidos norteamericanos, en una apelacién originada por una demanda entablada en
contra de dos compafias de juguetes por la infraccion la Imagen Comercial de su competidor,
resolvio lo siguiente: para presentar una demanda bajo la proteccion del Lanham Act de 1946
se debe de demostrar que la Imagen Comercial es (I) inherentemente distintiva o que ha
adquirido distintibilidad a través de un significado secundario, que los elementos que la
conforman la distinguen como (II) no-funcional y por ultimo demostrar que la imitacién de la
Imagen Comercial darfa lugar a que surgiera una (IIl) probabilidad de confusion entre los
consumidores.

De lo anterior concluimos que la inherencia distintiva, el significado secundario, la no-
funcionalidad y la ausencia de probabilidades de confusion, son los elementos que estructuran
el concepto de la Imagen Comercial. Nosotros pretendemos definir cada uno de estos
elementos que conforman la Imagen Comercial dentro del sistema legal norteamericano con el
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objeto de delinear la esencia de cada uno de ellos, y asi saber si la Imagen Comercial, es un
signo distintivo, susceptible de ser adoptado por la Legislacion mexicana referente a

Propiedad Industrial.

4.4  Inherencia Distintiva de la Imagen Comercial

El ser distintivo es un requisito para cualquier signo de la empresa, pues responde al fin
operativo para el cual ha sido creado, la capacidad de poder identificar los productos y
servicios de otros de su misma especie; en la Imagen Comercial ;Cual es el objeto a
identificar? ;Qué aspecto es materia de identificacion?

La Imagen Comercial esta destinada a identificar la apariencia general y comercial de
un producto, servicio o negociacion, con el que se presenta en el mercado, con la finalidad de
especializarlo e indicar el origen de procedencia del mismo, para evitar al igual que lo hacen

los demas signos distintivos, toda confusion con otros similares.

“La apreciacion del caracter distintivo es una cuestién de hecho, y por lo mismo, a
primera vista pudiera suponerse que tal cuestion escapa del alcance de la doctrina,
sin embargo no ocurre asi; La doctrina lo mismo que la jurisprudencia y la
legislacion establecen reglas de caracter general que deben de tenerse en cuenta

para calificar la distintibilidad de un signo distintivo™.*'

La jurisprudencia norteamericana, con el fin de determinar la distintibilidad en la
Imagen Comercial aplicé siguiendo el tradicional concepto de la Imagen Comercial, la misma
clasificacion que se utiliza para determinar el nivel de distincién en las marcas, misma que a
continuacion se detalla:

e Signos genéricos.-un signo es genérico si esta formado por palabras que definan un

tipo de producto o servicio. Sin embargo, un signo puede transformarse en genérico
si ha adoptado su generalidad a través del uso, ejemplo: leche, cereal, cerveza,

kleenex etc.este tipo de signos no reciben proteccién legal.

* RANGEL MEDINA, D. Ob. Cit. Pag. 186
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¢ Signos descriptivos.- un signo es distintivo cuando analizado en su conjunto resulta
ser indicativo de las caracteristicas propias del producto o servicio que pretenda
distinguir, ejemplo: Nutrijugo, Ricopan etc.%, este tipo de signos pueden recibir
proteccion si se comprueba que han adquirido un significado secundario que le
imprima distintibilidad.

e Signos sugestivos.- son aquellos signos que requieren de la imaginacion del
consumidor para encontrar la naturaleza del producto que protege. También son
llamados evocativos porque traen a la mente el recuerdo de algo. Estos signos son
considerados inherentemente distintivos y son protegidos desde su primer uso.

e Signos arbitrarios o extravagantes.- también son considerados inherentemente
distintivos, este tipo de signos no tienen relacién con el producto o servicio que

tratan de identificar, sino que son palabras nuevas e inusuales, ejemplo: kodak.

Las dos ultimas categorias de signos, los signos sugestivos, arbitrarios o extravagantes,
por su naturaleza, cumplen fielmente con la funcién de identificar y distinguir productos o
servicios de otros iguales o similares. De acuerdo con dicha clasificacion y bajo el concepto
tradicional de la Imagen Comercial, ésta se consideraba inherentemente distintiva y con
derecho a ser protegida, si era sugestiva, arbitraria o extravagante, en contradiccion a a la
Imagen Comercial conformada meramente por signos genéricos y descriptivos que solo
describen, como su nombre lo indica, el producto o servicio al cual se aplican, pero no
identifican la fuente del mismo, por ende no merecedores de proteccion.

Actualmente desde el punto de vista moderno de la Imagen Comercial, en el que la
Imagen Comercial es considerada como la combinacion de varios elementos para crear una
apariencia comercial, el criterio de distintibilidad que mas ha prevalecido es aquel que
establece que ademads, de la existencia de elementos genéricos y descriptivos que conforman el
Trade Dress, la imagen o impresion general creada por todos ellos en combinacién, forman lo
que es la inherencia distintiva. (... Despite the existence of several generic or descriptive

elements of the trade dress, the “impression given by all of them in combination” was

** ZORRILLA Pedro. Apuntes de Derecho Marcario, Universidad Panamericana, 1995,
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inherently distinctive. )**

Este criterio ha prevalecido precisamente porque la Imagen Comercial es una
combinacion de elementos, que bien pueden ser palabras, colores, logotipos, nombres
comunes o técnicos, elementos que se consideran designadores de algo y que en matenia de
Propiedad Industrial se les denomina elementos genéricos ya que definen el producto o
servicio a los que se aplica; o bien la Imagen Comercial puede estar formada por palabras o
signos que resulten ser indicativos de las caracteristicas propias del producto o servicio que
pretenda distinguir, conocidos estos iltimos como signos descriptivos; El resultado de su
combinacion (elementos genéricos y descriptivos) generan distintibilidad.

En la Imagen Comercial la distincion surge por la combinacion de cada uno de signos
que la conforman que dan como resultado una unidad; que permite a los consumidores no solo
identifiquen a la Imagen Comercial como un signo de identificacion de los productos y

servicios, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que se confundan con otros.

4.4.1 Seabrook Foods. Inc. vs Bar-Wellfood Ltd.

En el caso Seabrook Foods. Inc.vs Bar-Wellfood Ltd., la Corte determiné que un signo
podra ser validamente considerado como distintivo en la medida en que la combinacion o
disposicion de sus elementos lo revista de una forma caracteristica, que sea tinica o inusual
que lo distinga de las demas en un mercado en particular. La aplicacién de este principio y
sobre todo, de este ultimo comentario es afirmado categéricamente por la Corte de Distrito del

Estado de Texas, como se desprende del caso “Two Pesos vs Taco Cabana™.
4.5  Elsignificado secundario, elemento constitutivo de la Imagen Comercial
Si la Imagen Comercial desde el momento en que es creada no es capaz de especializar

e identificar los productos o servicios de otros de su misma especie, por estar formada por

elementos meramente descriptivos o genéricos, la ley puede otorgarle proteccion si a través

“ FLUMENBAUM, Martin. “Trade Dress Infrigment”, New York; Second Circuit Revew, 1997, pag. 16.
64 . -
Apéndice |
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del tiempo, adquiere distintibilidad, esta distintibilidad adquirida es lo que se conoce como
“significado secundario” (The acquired distintiveness is generally called ‘secondary

meaming”™).*

El significado secundario surge cuando gran parte del publico consumidor ha sido
expuesto a reconocer un signo descriptivo como el indicador del origen de procedencia de un
producto o servicio. En este caso, las Cortes norteamericanas asumen que la constante
publicidad del signo descriptivo se ha familiarizado con los consumidores no como un signo
descriptivo sino como signo distintivo o un indicador del origen o procedencia de un
determinado producto o servicio, creando con esto la evidencia de un significado secundario.

El Significado Secundario se considera alcanzado cuando los consumidores asocian la
imagen del producto o del servicio, con un productor especifico, mas que por el producto en
si. (... In the mind of the public, the primary significance of a product feature or terms is to

identify the source of the product rather than the product itself.) *.
4.5.1 Prueba de la existencia del significado secundario.

Con la finalidad de poder brindar proteccién a una Imagen Comercial que no es
suficientemente distintiva, por estar formada meramente por elementos genéricos o
descriptivos, y en consecuencia no gozar de un registro, algunas Cortes norteamericanas han
requerido que el propietario de una Imagen Comercial, que no es inherentemente distintiva,
demuestre que ha obtenido un significado secundario. Otras cortes han considerado que para
de poder otorgarle proteccion a la Imagen Comercial, sea o no inherentemente distintiva, se
debe de probar en todo momento, la existencia del significade secundario. Este ltimo criterio
tiene una estrecha relaciéon con las marcas, ya que las marcas no registradas (genéricas o
descriptivas), no disfrutan de la presuncién de que se asocie el producto con la fuente de

origen, lo que si sucede con las marcas registradas, por tanto, no pueden ser protegidas bajo el

“ Legal Information Institute. No. 91-971, Comell University, New York, 1992, pag 3.
® “First Brands, Corp. vs Fred Meyer, Inc.”, 809 F2d. 1387, 1 U.S.Q. 2d. 1779 (9° Circ. 1987) citado en Legal
{nformation Institute. No. 91-971, Cornell University, 1992, pag. 7.
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Lahanm Act, sin que medie prueba de que han obtenido un significado secundario. Otras
Cortes como el Quinto Circuito, establece que la Imagen Comercial se protege si es
inherentemente distintiva, desde el momento en que se adopta, y sin necesidad de probar que
ha adquirido un significado secundario.

La Suprema Corte de Estados Unidos ejerciendo su facultad de atraccion ( Writ of
Certiorari) para resolver el conflicto entre las Cortes de Apelacion, sobre cuindo la Imagen
Comercial que es inherentemente distintiva, es protegible bajo el Lahanm Act, sin necesidad
de demostrar que ha obtenido un significado secundario, establecio en el caso Two Pesos vs
Taco Cabana siguiendo el precedente del Quinto Circuito en Chevron Chemical Co. v
Voluntary Purshasing Group Inc., que la ley en materia de marcas, exige que se demuestre la
existencia del significado secundario, “s6lo cuando la marca no es suficientemente distintiva
por si misma, para identificar a su productor”, en consecuencia el mismo principio debera de
aplicarse a la Imagen Comercial.

La decision de la Corte se basa en lo siguiente, el Lahanm Act no establece el concepto

de significado secundario, éste aparece en el Estatuto 15 U:S:C:& 1052, la necesidad de
demostrar su existencia, solo se exige para las marcas descriptivas y no inherentemente
distintivas, por lo que no existe fundamento para requerir la existencia del significado
secundario cuando la Imagen Comercial es inherentemente distintiva.
Si la Suprema Corte de Estados Unidos no hubiera eximido a la Imagen Comercial que es
inherentemente distintiva de la prueba del significado secundario, el propdsito del Lanham Act
no cumpliria su objetivo que consiste en dar seguridad al propietario de una Imagen Comercial
de productos o servicios, ya que se protege la habilidad de los consumidores de distinguirlos
entre los de la competencia, que no es la misma proteccion que se da para las marcas
comerciales o marcas innominadas, cuya protecciéon gira en torno a asegurar la buena
reputacion de los productos o servicios sobre los cuales se aplica.

Por otro lado, exigir el requisito del significado secundario, puede producir efectos
anticompetitivos, podria presentar dificultades para negocios que pretenden empezar con un
producto o servicio nuevo en un area limitada, y después expandirse a nuevos mercados, ya
que como lo mencionamos anteriormente, el significado secundario se obtiene a través del
tiempo, hasta que los consumidores asocien el producto o el servicio con la empresa que lo

presta o lo produce. En consecuencia consideramos que negar la proteccion a la Imagen
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Comercial, hasta que el significado secundario haya sido alcanzado, permitiria al competidor
que no ha adoptado todavia una Imagen Comercial, apropiarse de la que ya tiene su
competidor en otros mercados y considerarla como originaria con €l fin de expandirla a otras

dreas competitivas.

4.6  Configuracion no-funcional de la Imagen Comercial

Historicamente las Cortes Norteamericanas han otorgado proteccion a las patentes y a
las marcas bajo la doctrina de la funcionalidad. La funcionalidad en la Imagen Comercial es
una de las causas por la que mas se ha litigado en Estados Unidos, pues se trata de una
cuestién de hecho que debe ser determinada por la aplicabilidad practica que pueda tener. En
algunos Circuitos, la Corte exige al actor que pruebe que los clementos de su Imagen
Comercial son no-funcionales (Primero, Tercero, Noveno, y D.C. circuitos), en otros circuitos
la funcionalidad es una excepciéon que hace valer el demandado y que tiene que probar
(Segundo, Séptimo, Décimo circuito).

Inicialmente el Trade Dress se referia unicamente a la forma en que un producto era
vestido para ser presentado en el mercado, el Trade Dress constituia basicamente, la envoltura
o el paquete de un producto. En la ultima década la proteccién otorgada al Trade Dress se
extendié a considerar la imagen total del producto, incluyendo su forma, el disefio, la
configuracién de su presentacion y el color del mismo. En virtud de esta ampliacion en la
proteccion legal de la Imagen Comercial, la Corte norteamericana establecié que para poder
otorgar una protecciéon general al nuevo concepto de la Imagen Comercial, la Imagen
Comercial del producto, no debe de contener un significativo componente inventivo.

La intencién de la Corte es impedir que tanto los disefiadores, como los inventores
utilicen la Ley de Propiedad Industrial para que crear subsecuentemente de forma engafiosa un
medio para proteger sus invenciones. El siguiente ejemplo nos puede ayudar a entender mejor
esta situacién: Un productor de zapatos puede proteger su producto a través de la Ley de
Propiedad Industrial. El proceso de manufactura para fabricar calzado podria calificar para ser
protegido mediante una modelo de utilidad y en consecuencia otorgarle al duefio del mismo el
monopolio de su uso por 10 afios; después de ese tiempo, el publico en general podria tener el
derecho a copiar el proceso de manufactura. Por otro lado si pensamos que en la Union
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Americana algin otro aspecto estético del zapato, como lo es la suela, éste también podria
calificar para ser patentado como un disefio y en este caso resultaria un monopolio similar
durante 14 afios.

Si ademas consideramos el nombre y el logo con que el productor identifica el zapato
en el mercado, éste podria ser protegido indefinidamente mediante la obtencion de registro
marcario, y si finalmente el productor del zapato busca proteger la forma y la manera en que
su producto es presentado en el mercado, con la finalidad de evitar que otro fabricante de
zapato utilice la misma imagen para vender zapatos a menor precio, estariamos hablando de
un monopolio perpetiio sobre todo un producto, que impediria cualquier tipo de competencia
ccmercial o mejoras al producto, contraviniendo asi, el objeto de la Ley en materia de
Propiedad Industrial.

Por esta razon la Cortes estadounidenses han rechazado solapar el uso de las patentes
en la configuracion de un signo distintivo, y en base a esto han considerado que la no-
funcionalidad de la Imagen Comercial debe de ser un requisito esencial para que se le otorgue

proteccion a la misma como signo distintivo.

4.6.1 Concepto de funcionalidad

Existen dos tipos de funcionalidad, la funcionalidad de facto y de iure. La
funcionalidad de facto simplemente significa, que el producto o el paquete de un producto
cumple la funcidén para lo cual esta hecho, esto es, la funcionalidad de facto de una botella del
refresco coca-cola, es permitir que el refresco esté contenido en un recipiente, (en este caso la
botella) y que posteriormente se pueda beber; Pero la forma ondulada de la botella no es
considerada funcional para efectos de la Imagen Comercial, pues dicha forma o caracteristica
no es necesaria para que la botella cumpla con su funcién de contenedor de refresco. La forma
o la caracteristica del producto, paquete o envoltura es funcional de iure. Y debe ser protegida
por la ley si el competidor debiera de usarla a fin de generar una competencia efectiva.

La Suprema Corte de los Estados Unidos Norteamericanos ha definido la
funcionalidad como ** aquello que es esencial para el uso o el fin de un articulo, o que afecta el

costo o la calidad del articulo, esto es, es funcional si el uso exclusivo de una caracteristica
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"7 (... Is it essential to

pondria la reputacién de los competidores en una desventaja significate
the use or purpose of the article or (that) affects the cost or quality of the article, that is, if
exclusive use of the feature would put competitor at a significant reputation-related
disadvantage.)

El concepto de funcionalidad en el sentido legal o funcionalidad de iure es definido
como “las caracteristicas necesarias para el uso o el propdsito de un producto o para que éste

»368

pueda competir en el mercado™". (“Functionality” is defined as a feature that is necessary for

a product to compete, essential to use or purpose of a product)

4.6.2 Doctrina de la funcionalidad

La doctrina de la Funcionalidad se basa principalmente en lo siguiente: si un signo
distintivo esta configurado por elementos que representen una patente ya sea de utilidad o de
disefio, no recibe proteccion, en cambio si dichas caracteristicas son indtiles o no funcionales
reciben proteccién. Sin embargo, a pesar de que se encuentra establecido el concepto de
funcionalidad, no ha habido uniformidad en las resoluciones de la Corte sobre cuando la
Imagen Comercial es considerada funcional o no.

Dos casos merecen especial estudio, pues en ellos se establecieron estindares
diferentes para determinar la funcionalidad de la Imagen Comercial, dando como resultado

fallos opuestos.

Aromatique Inc. vs Gold Seal Inc., 31 uspq2d 1481, resuelto en Julio de 1994, la Corte
de Apelacion de los Estados Unidos nego la proteccion vy el registro del Trade Dress de un
paquete comercial, contenedor de un aromatizante conocido como potpourri. La Corte
considerd que las caracteristicas bajo las cuales estaba configurado el paquete, eran funciones
(funcionalidad de facto y de iure ) y en consecuencia no merecedoras de proteccion. Por otro

lado en Ziegenfelder Co. vs Dunkirk Ice Cream Co., 30 uspq2d 1604 (N.D.W.V. 1993) la

7 CLARKE WEBER, Cynthia. Trade Dress Basic, Massachuset, PLLC Articles, 1999, pag. 22.

* BUFFON, Charles. & THOMAS, Tracy. “Trade Dress Undress”, Washington, D.C., The Recorder. 1997. pig.
16.
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Corte de Distrito de Virginia otorgd proteccion al Trade Dress de un “paquete de paletas”™ por
considerar que las caracteristicas del mismo eran no-funcionales y por ende protegibles bajo el

Laham Act.

A. Aromatique Inc. vs Gold Seal Inc., 31 uspq2d 1481.-El disefio del paquete que contiene el
aromatizante potpourri perteneciente a la empresa Aromatique, Inc. esta configurado por
una bolsa doble de celofan transparente cerrada hasta el tope con un liston de color,
creando la forma de una pequefia almohada, a pesar de que el paquete contiene una
etiqueta que define el producto y el origen del mismo, el potpourri es identificado como un
aromatizante, por la forma en que ha sido creado el Trade Dress de su envoltura. La
empresa Aromatique, Inc. fue demanda por su competidor, Gold Seal Inc. por monopolizar
el uso exclusivo de la envoltura del potpourri. A pesar de que Aromatique habia registrado
su Trade Dress, la Octava Corte de Circuito sostuvo: que a pesar de que el Trade Dress
Aromatique, Inc. no era inherentemente distintivo, éste habia sido registrado gracias a su
significado secundario, (como ya lo explicamos obtuvo la distintibilidad por su uso en el
comercio); respecto a la funcionalidad, la Corte hizo notar que su Trade Dress podia ser
considerado como no funcional si los adormos o cualidades estéticas que se le imprimieron
fueron adoptados principalmente para fines de identificacion e individualidad del
producto, pero si estos elementos resultaban ser un ingrediente importante para el éxito del
producto (funcionalidad de iure), el Trade Dress seria considerado como funcional y por
tanto no merecedor de proteccion.

La Corte concluyé que el Trade Dress de Aromatique Inc. era funcional. Apoyo su
fallo en las conclusiones a las que llego el jurado, el cual determiné que el paquete que
contenia el potpourri tenia dos fines, uno estético y otro practico, el aspecto practico era
considerado como funcional de facto y de iure. ya que la bolsa de celofan transparente
permitia oler el contenido del paquete y asi conocer el aroma del potpourri antes de que
éste fuera abierto; ademas el hecho de que la bolsa fuera doble, era porque permitia
incrementar el tiempo de conservacion del aroma, por ultimo la forma en que ésta se
cerraba, era una consecuencia natural del uso del celofin.

La Corte hizo notar que prohibir a otros productores el uso de estos elementos
originaria una competencia desleal, ya que sin lugar a dudas la envoltura doble de celofan
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es indispensable o funcional (funcionalidad de facto) para la conservacién del producto y
no sélo es un elemento estético pues la forma en que estaba configurada su envoltura
constituia un factor determinante para el ¢xito comercial del producto en el mercado.
(funcionalidad de iure).

B. Ziegenfelder, Co. vs Dunkirk Ice Cream, Co., El Trade Dress adoptado por la empresa
Ziegenfelder, Co. para identificar la envoltura de su producto, estd configurado de la
siguiente manera: El producto consiste seis paletas de diferentes sabores, envueltas en
papel transparente que se encuentran unidas por el centro simulando un arco iris. El papel
transparente permite conocer el sabor de las paletas, debido a que el color del caramelo
coincide con el sabor del mismo y el hecho de que estén unidas por el centro simulando un
arco iris, permite llamar la atencion del consumidor. El acusado de haber infringido el
Trade Dress de Ziegenfelder, Co. haciendo referencia a la doctrina de la funcionalidad,
argumentaba que el Trade Dress del Actor era funcional ya que la forma en que estaban
envuelias las paletas, permitian conocer el sabor de las mismas, sin que fuera necesario
que previamente se abriera el paquete; el evitar que otros utilizaran este tipo de envoltura
lo podrian en un estado de desventaja competitiva de forma significativa.

En este caso la Corte sostuvo que el Trade Dress de la empresa Ziengenfelder era
distintivo, pues el color de las paletas estaba disefiado para sugerir el sabor de las mismas
y captar la atencién del consumidor. Respecto a la funcionalidad, la Corte no encontré
evidencias suficientes para considerar que los elementos que conformaban el Trade Dress

de las paletas tenian algin impacto en la funcionalidad de su paquete.

Como podemos ver cada Corte emplea diferentes pruebas para ascgurar la
funcionalidad del Trade Dress. El Octavo Circuito resolviendo el caso sobre el Trade Dress
del potpourri aplicé un estandar para determinar la funcionalidad de su envoltura, basado en el
éxito comercial del paquete, “si el Trade Dress es un ingrediente importante en el éxito
comercial del producto, claramente es funcional. (funcionalidad de iure)” Sin embargo, no dio
indicaciones sobre lo que considerd como “éxito comercial” en términos de Trade Dress o
como el éxito comercial podia ser medido. Por otro lado la Corte de Virginia resolviendo
sobre el Trade Dress de la envoltura de paletas, se dedicé a analizar la relacién que pudiera

tener el producto y su envoltura en términos de uso, proposito, costo y calidad, sin que
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tampoco determinara esta relacion. Fue hasta el Caso Two Pesos vs Taco Cabana, cuando la
Suprema Corte de Justicia establecio ciertas propuestas que pudieran determinar la

funcionalidad o no-funcionalidad de la Imagen Comercial.

4.6.3 Propuestas para determinar la funcionalidad en la Imagen Comercial.

La propuesta més acertada para determinar la funcionalidad del Trade Dress es la que
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos consideré en el caso Two Pesos vs Taco
Cabana. Esta propuesta consiste en analizar principalmente una amalgama de cualidades que
conforman el disefio de la Imagen General y no analizar por separado cada una de las

caracteristicas que lo conforman.

Estas son las pautas que la Suprema Corte de Justicia consideré que ayudan a determinar la

funcionalidad:

4.6.3.1 Competencia efectiva.

Para determinar la funcionalidad bajo esta propuesta se debe de establecer cuando las
caracteristicas adoptadas para crear una Imagen Comercial generan un avance competitivo al
producto al que se aplica. Se considera que existe un avance competitivo, cuando los
competidores necesitan copiar las caracteristicas que forman la Imagen Comercial por resultar
éstas mas economicas que otras o porque superan otras alternativas.

Por ejemplo: la Imagen Comercial de “X” restaurante esta formado principalmente por
la configuracion octagonal en la instalacion de sus lamparas de luz. Se podria hablar de una
funcionalidad en la configuracién de dichas lamparas, si la forma octagonal por la que se
provee la luz, fuera mas ventajosa de la que pudiera proveer una configuracioén cuadrangular o
triangular, ya que se tiene mas iluminacién, o se refleja un mayor espacio, etc. No se
consideraria que existe una funcionalidad, si la configuracién octagonal de las lamparas
tuviera unicamente el fin de identificar al restaurante, como un elemento mas de

ornamentacion.
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4.6.3.2 Existencia de alguna “utilidad” que revele ventajas, provechos o beneficios del disefio

se considera funcional.

Esta propuesta tiene como fin identificar si las caracteristicas que conforman la Imagen
Comercial estin substancialmente relacionadas con el valor utilitario del producto al cual se
aplica. Si dichas caracteristicas son definitivamente (tiles para la funcién del producto,
entonces estan substancialmente relacionadas con el valor utilitario del mismo y en
consecuencia se consideran funcionales; en cambio si las caracteristicas esenciales sirven
principalmente para identificar al producto o al prestador de servicios, o si solo tienen fines

omamentales, no seran consideradas funcionales.

4.6.3.3 Las patentes de utilidad, generan funcionalidad.

Si la Imagen Comercial que pretende ser protegida esta conformada por una patente de
utilidad es considerada funcional. Por ejemplo, la forma de una botella de spray, contiene una
bomba en la parte superior que permite la salida en aerosol del liquido, proporcionandole una
utilidad bésica al producto, Esta botella de spray no puede ser protegida como Imagen

Comercial, pues existe una evidencia de funcionalidad.

4.6.4 LaFuncionalidad Estética, es considerada no funcional

En el caso Pagliero vs Wallance China Co., 198 F. 2d 339 (9th Cir. 1952), el Noveno
Circuito sugiri6 que si los elementos de la Imagen Comercial son un ingrediente importante en
el éxito comercial del producto o negociacién, la Imagen Comercial es funcional y por tanto,
incapaz de recibir proteccion como signo distintivo. Bajo esta conclusién se determiné que los
arreglos florales impresos en la porcelana china, la hacen mas atractiva, mas exitosa en el
comercio y por consiguiente funcional.

La conclusion a la que llegd el Noveno Circuito es reconocida como “funcionalidad
estética” y ha sido ampliamente criticada y rechazada.

Otras Cortes han argumentado que las caracteristicas ornamentales de la Imagen

Comercial seran consideradas funcionales sélo sin son esenciales para competir en el mercado,
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pues el reconocimiento de derechos exclusivos podria significar un atentado a la competencia

efectiva, ya que limita la variedad y gama de disefios o materiales de omamentacion.

4.7  Configuracion inconfundible de la Imagen Comercial.

El ultimo requisito que es necesario, para que la Imagen Comercial reciba proteccion
como signo distintivo, consiste en demostrar que no existe la probabilidad de que el publico
confunda los productos o servicios que protege la Imagen Comercial, con otros de su misma

especie.

4.7.1 Examenes para determinar la probabilidad de confusién de la Imagen Comercial

Uno de los requisitos para otorgar proteccion a la Imagen Comercial es que la
configuracién de los elementos que la conformen no provoque confusién con otra Imagen
Comercial ya registrada. Si una persona ha utilizado una Imagen Comercial capaz de causar en
un determinado numero de consumidores, confusion acerca de la fuente, la franquicia, o
afiliacién de productos o servicios a los que se aplica, se entiende que esa Imagen Comercial
no serd protegible y que ademas, el usuario de la misma ha cometido una infraccién a la
competencia comercial.

Las Cortes norteamericanas han establecido a través de sus resoluciones, una serie de
factores que permiten determinar cuando la Imagen Comercial del consumidor provoca

confusion en los consumidores, como a continuacién se mencionan.

4.7.2 Factores que determinan la probabilidad de confusion

4.7.3 Comparacion de la Imagen Comercial

Para determinar que la Imagen Comercial del demandado es similar en grado de
confusion a la del actor, la Corte debe de suponer que el consumidor no conoce perfectamente
la Imagen Comercial del producto o del servicio que identifica; al contrario la Corte debe de
suponer que el consumidor al momento de encontrarse con la Imagen Comercial del
demandado apenas tiene una escasa idea de lo que es la Imagen Comercial del actor.
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4.7.4  Similitud de apariencia.

La similitud en apariencia de la Imagen Comercial del actor y del demandado es
importante, especialmente en aquellos casos en que la Imagen Comercial esta constituida por
murales, pinturas, disefios, etc. Es también un factor clave para la Imagen Comercial cuyo
nombre esta formado por palabras extranjeras, inventadas o sin sentido. Al momento de hacer
la comparacion de apariencia, la Corte debe de revisar la impresion general creada por la
Imagen Comercial y no revisar minuciosamente cada uno de sus elementos, como se

procederia si se tratara de una marca.

4.7.5 Similitud en el sonido

Este aspecto analiza fonéticamente la Imagen Comercial, ello es importante porque en
muchos casos el consumidor nunca ha visto la Imagen Comercial, sino que, sélo la ha oido
mencionar a través de otras personas o de medios de comunicacion como el radio o la
television. “En algunos casos la Corte debe de realizar un analisis lingiiistico comparando el
nimero de silabas, la acentuacion y la similitud acistica de las letras que dan nombre a la

Imagen Comercial del actor y del demandado.”"”

4.7.6 Similitud en el significado
El recuerdo mental que evocan los signos distintivos pueden reforzar cualquier

diferencia ya sea de sonido o de apariencia, y permitir encontrar la posibilidad de confusion.

4.7.7 Similitud en los compradores.
iSon los mismos compradores los que consumen los productos del actor y del

demandado? Si lo son, es mas probable que se genere confusion que si no lo fueran.

4.7.8 Similitud en el canal de ventas.
(Son los productos del actor y los productos del demandado viables para ser vendidos

en el mismo tipo de tiendas? Si lo son, incrementan la posibilidad de confusion.

”* BARRET, Magreth., ob. cif.. pag.106.
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4.7.9 La especialidad de los compradores/ costo de productos o servicios.
Se supone que entre mas sofisticados sean los compradores y mas costosos los
productos o servicios en cuestion, mas cuidadosos serdn los compradores para adquirirlos y

por tanto, la posibilidad de que se confundan va a ser menor.

4.7.10 La evidencia real de confusion.
La evidencia real de confusién, no es necesaria para probar que el uso de la Imagen
Comercial del demandado causa confusién, pero si se pudiera ser util para probar su fuerza

persuasiva.

4.7.11 La forma en que se presente la Imagen Comercial.

El contexto en el cual existe la Imagen Comercial dard lugar a que sea reconocida
como tal, por tanto, si se trata de algin producto, no basta que el demandado maneje una
etiqueta diferente, si en su contexto es presentado en el mercado de forma semejante a la que

el actor lo hace; existe la posibilidad de confusion.

4.7.12 La fuerza de la Imagen Comercial.
La fuerza de la Imagen Comercial del actor (que significa que el piblico consumidor
ya lo reconoce como indicador del origen de los productos y servicios que consume) hace que

los consumidores presuntamente asocien el producto del demandado con el del actor.

4.7.13 Similitud del producto o servicio.
Si el actor y el demandado usan la Imagen Comercial para la misma clase de

productos, servicios o similares, es més fuerte la posibilidad de confusion.

4.7.14 La buena fe del demandado.

Especialmente cuando los productos de las partes no compiten directamente, las Cortes
evalian las acciones de cada una. Si el demandado adopté de buena fe la Imagen Comercial
sin la intencién de sacarle partido a la buena reputacion del negocio del actor, y ademas ha

gastado o invertido cantidades significativas en la promocion de la misma, la Corte sera mas
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precavida para otorgarle accion al actor. Por otra parte, si existe la evidencia de que el

demandado actué con la intencién de confundir al consumidor, se le tendra como infractor.

Es necesario advertir que ninguno de factores que acabamos de mencionar es
determinante para considerar que existe una infraccién a la Imagen Comercial, ya que cada

caso depende de circunstancias particulares.
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CAPITULO V
PROTECCION DE LA IMAGEN COMERCIAL
EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

5.1 Regulacion juridica de la Imagen Comercial

El Trade Dress se encuentra reglamentado en el Trademark Act de 1946 (Lanham
Act), esta ley tiene su origen en una de tantas doctrinas referentes a la competencia desleal
comprendidas en el Common Law y que después fueron aprobadas por el Congreso como
Estatutos. Al incorporar el Lanham Act la doctrina sustentada por el Common Law crea un
sistema de registro de signos distintivos, este sistema es manejado por U.S. Patent and
Trademark Office (P.T.O.).

5.2  Registro de la Imagen Comercial

El Lanham Act no establece expresamente ninguna limitacion para otorgarle
proteccion a la Imagen Comercial como cualquier otro signo distintivo, pues establece que
cualquier palabra, nombre, simbolo, disefio, o la combinacién de los mismos sera protegido
bajo la seccidn 45 de la citada ley, por tanto, cualquier cosa capaz de evocar un significado
puede ser protegida como signo distintivo. En la Uniéon Americana los signos distintivos han
sido catalogados de acuerdo a la identificacion que representan, las categorias mas utilizadas
son las marcas de productos o de servicios y actualmente, la Imagen Comercial. Su regulacion
bajo una ley federal requiere de un registro. Por lo que su proteccion juridica sera efectiva a
través de un sistema de registro federal.

El Lanham Act establece que “las personas propietarias de marcas de productos o
servicios, certificaciones de origen, marcas colectivas o la imagen comercial que han sido
utilizadas en el comercio pueden obtener proteccion juridica en contra de la competencia

desleal, si éstas son registradas en el Lanham Act Principal Register (registro principal).””’

™ Trade Mark Act of 1946, Lanham Act, 60 stad, 441



5.3  Lanham Act Principal Register (Registro Principal)

Sélo aquellas personas que han adquirido derechos por el uso en el comercio de un
determinado signo distintivo, pueden obtener un Registro Federal.

El Registro Principal provee a los propietarios de una Imagen Comercial el derecho de
poder usar el Servicio de Asistencia al cliente de los Estados Unidos (U.S. Customs Service),
cuyo principal objetivo es prevenir infracciones de los signos distintivos, en productos de
importacién, asi como, informar sobre la titularidad de la Imagen Comercial o de cualquier
otro signo distintive de algin producto o servicio, y sobre todo, otorgar derechos de uso en un

area geografica determinada.

5.4  Caminos para registrar la Imagen Comercial en el Registro Principal

5.4.1 Solicitud de uso
La persona que ha usado una Imagen Comercial en el mercado puede solicitar su
registro en la Oficina de Patentes y Marcas (Patent and Trademark Office) P.T.O.
La solicitud debe de incluir principalmente:
a. La fecha de primer uso en el mercado o en el comercio interestatal
b. Los productos o servicios que la Imagen Comercial pretenda identificar
c. La forma y descripcién de la Imagen Comercial, haciendo mencién a los paquetes,
dibujos, murales, arquitectura, posters etc.
d. Ladeclaracién por la cual el solicitante considera que ningin otra persona tiene derecho

de usar dicha Imagen Comercial

Cuando el P.T.O. recibe la solicitud de registro, hace una revisién de forma para
asegurarse que se han cumplido con todos los requisitos legales y determinar si existe algiin
motivo para rechazar el registro. Si se aprueba dicha solicitud se publica en la Gaceta Oficial
del P.T.O. El objeto de su publicacion es que cualquier persona que se considere perjudicada
por el otorgamiento del registro, por considerar que la Imagen Comercial registrada es
funcional, o es descriptiva o similar en grado de confusion a su Imagen Comercial, presente
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una oposicion al registro de dicha Imagen Comercial. Sin embargo, La Oficina de Patentes y

Marcas es la que tiene la Giltima palabra para otorgar el certificado de registro.

5.4.2 Solicitud de Intento de uso

Una persona puede llenar una solicitud de intento de uso con la bona fide intencion de
usar la Imagen Comercial en el mercado, como la forma a través de la cual va a identificar los
productos o servicios a los que se va a aplicar.

El solicitante debe de declarar que no tiene conocimiento de que otra persona tenga
algin derecho sobre la Imagen Comercial que pretende utilizar. Corresponde a la Oficina de
Patentes y Marcas hacer un examen de forma y publicarla en la Gaceta Oficial del P.T.O., por
si existe alguna oposicién, en caso de que ésta no se dé, el P.T.O., otorgara al solicitante 6
meses para que haga uso de la Imagen Comercial; estos seis meses se pueden extender hasta
un total de dos afios y medio. La primera extension de uso es automatica a partir de que el
solicitante la requiere, las subsecuentes extensiones solo se otorgan si el solicitante demuestra
una buena causa.

Cuando el solicitante comienza a utilizar la Imagen Comercial en el mercado ya sea de
forma local o interestatal, debe de llenar una forma denominada declaracion de uso, con base
en dicha forma, se realizard un segundo examen, si es aceptada la Imagen Comercial, sera
registrada. Sin embargo, a pesar de que se encuentre en proceso la solicitud de intento de uso,

el registro no sera otorgado hasta que exista un uso efectivo de la Imagen Comercial.

5.5  Infraccién de la Imagen Comercial

La proteccion de la Imagen Comercial es importante porque concierne a los elementos
de mayor relevancia en el mercado. En primer lugar protege el interés del piblico consumidor,
al asegiirale que es veraz el origen de donde provienen los productos o servicios; en segundo
lugar protege la buena reputacion de un comerciante o de su negocio. En los casos en que el
actor y el demandado directamente compiten, el uso por parte del demandado de una Imagen
Comercial similar en grado de confusion a la del actor, puede originar que los consumidores
adquieran los productos y servicios del demandado pensando en que son los del actor. En caso
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de que no exista una competencia directa, es decir, que no se trate de productos o servicios del
mismo género, la Imagen Comercial similar en grado de confusion, puede provocar que los
consumidores adquieran el producto o servicio, pensado que se trata de productos o servicios
afiliados a los del actor cuando en realidad no lo son, llevando a los consumidores a culpar de
falta de calidad o errores en el servicio, a los productos o servicios de éste; en pocas palabras,
dafia la buena reputacién del actor y origina dafios econdmicos.

La infraccion de la Imagen Comercial constituye una forma mas de competencia
desleal. En el ambito federal y estatal del sistema legal americano existen diferentes
regulaciones y estatutos que pretenden regular la competencia desleal, ya que si bien es cierto
que la competencia es un buen ingrediente para los negocios, la competencia desleal tiene un
efecto distinto, pues pretende tomar ventajas, sobre la buena reputacion que ha sido
desarrollada por algin comerciante falsificando sus los productos o servicios; el aparentar que
un producto es fabricado o elaborado por quien realmente no lo hace o inclusive hacer falsas
declaraciones sobre un producio o servicio, es un fraude al consumidor y afecta el desarrollo

comercial de la empresa.
5.5.1 Falsa Representacion ( Passing Off )

Passing Off, es una de las mas antiguas teorias de la competencia desleal contempladas
por el Common Law. “Esencialmente el Passing Off ocurre cuando el demandado incurre en
alguna forma de representacion falsa con el fin de hacer creer a los consumidores que su
negocio, productos o los servicios que presta, provienen o son patrocinadas o afiliados al

7
actor.”

(passing off occurs when the defendant makes some forms of false representation that
tends to cause consumer to belive that the defendant’s business, goods or services come from

or are sponsored by or affiliated with the plantiff)

El Lanham Act 43(a) define la falsificacion de un signo distintivo, como la
representacion ilegitima del signo distintivo, el cual es idéntico o substancialmente

indistinguible del signo que ha sido registrado.

" BARRET, Magreth. Intellectual Property. 2a., ed. New York. Emmanuel Publising, 1997, pag. 129.
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Anteriormente las Cortes norteamericanas distinguian entre la falsa representacion (Passing
Off) y la infraccién de las marcas (trademark infrigment) bajo el argumento de que la falsa
representacion supone la intencién por parte del demandado de confundir al publico
consumidor. Actualmente esta distincién ya no existe, las demandas referentes a la infraccién
de la Imagen Comercial (Trade Dress) o del Nombre Comercial (Trade Names or Marks) se
basan principalmente en la existencia de una posible confusion de los consumidores por la
similitud de la Imagen Comercial del competidor. Las reglas referentes a la distincion,
funcionalidad, y significado secundario que se aplican para la infraccién de marcas se aplican
de igual manera para la infraccion de la Imagen Comercial. La diferencia clave entre una
demanda basada en el Common Law por lz infraccién de las marcas y una demanda basada en
el Passing Off o Falsa Representacion concerniente al Trade Dress o Imagen Comercial, es
que en éste ultimo las Cortes norteamericanas consideran la impresion total resultado de la
combinacion de los elementos que la constituyen, mientras que en las demandas referentes a
las marcas se refieren al aspecto singular o detallado de sus elementos. “En la Imagen

Comercial el impacto global o total producido en los consumidores es lo que importa.”n

5.6  Defensa de la Imagen Comercial

El Congreso del los Estados Unidos de Norte América ha promulgado ciertas penas
civiles y penales para disuadir la falsificacion de los signos distintivos. Entre éstas se
encuentran: (a) las costas judiciales, (b) la posibilidad de triplicar los dafios econémicos, (c)
confiscacion de los productos falsificados, asi como (d) dafios actuales y (e) sanciones penales
para aquellos que intencionalmente trafiquen o intenten traficar los productos que tengan una
Imagen Comercial falsificada o intenten la comercializacion de la Imagen Comercial de

alguna negociacion o producto.

5.6.1 Recuperacion economica

" “Syllabus Two Pesos, Inc. PETITIONER vs Taco Cabana, Inc”. Legal Information Institute, Supreme Court
Collection, nim. 91-971, 1992.
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El Lanham Act provee la recuperacion econdémica por dafios causados debidos la

infraccién de la Imagen Comercial. La recuperacién econdmica se puede obtener a través de

dos vias:
1. Darios actuales y
2. Enriquecimiento por parte del demandado

5.6.2 Daiios actuales

“El actor puede sufrir un detrimento en sus ventas, y verse afectada la buena
reputacion de su negocio como resultado de la infraccion cometida por demandado. Estas
pérdidas pueden ser recuperadas, a pesar de que son dificiles de probar y sobre todo de
cuantificar.””

Con relacion a las pérdidas econdmicas en las ventas, el actor debe de demostrar que a
a causa de las actividades fraudulentas del demandado, ¢l pudo haber obtenido ciertas
ganancias, mismas que por dicha causa nunca se llevaron a cabo. Esto es sumamente dificil de
probar ya que pueden existir otras variantes que influenciaron al cliente para efectuar sus
compras con el demandado y no con el actor, razones que hubieran subsistido aunque no
existiera infraccion.

De igual forma es dificil medir cémo ha sido dafiada la buena reputacion del

comerciante y convertirla a cantidades econdomicas.

a. Incremento de los dafios actuales.

Por la dificultad que representa para el actor el poder probar que su reputacion ha sido
dafiada por la infraccion de su Imagen Comercial, El Lanham Act autoriza a las Cortes a que
tripliquen el total de los dafios causados al actor, y que el actor ha podido probar. Esta
operacion se lleva a cabo cuando las Cortes, consideran que el actor ha sufrido mas dafos de
los que realmente pudo comprobar. Sin embargo, a pesar de que el Estatuto lo permite, las
Cortes han adoptado el criterio de no llevar a cabo esta operacion, cuando el demandado

compruebe que no existié la mala fe en su actuar. En caso de que la Corte considere que el

79 BARRET, Magreth., ob. cit., pag.122.
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demandado actué de mala fe, los dafios pueden ser cuantificados hasta por 1°000,000.00 de

dolares.
5.6.3 Enriquecimiento por parte del demandado

El enriquecimiento del demandado, es una de las vias por las que puede demandar el
actor para recuperar dafios econémicos originados por la infraccion de su Imagen Comercial.
El Actor puede obtener una indemnizacién monetaria por parte del demandado, si se
comprueba que éste se enriquecio injustamente, o si el actor tuvo que invertir una cantidad de
dinero para disuadir al infractor de infringir otra vez. Las Cortes algunas veces permiten que el
actor recupere los dafios economicos que pueda probar y los beneficios que obtuvo el
demandado, siempre y cuando esto no constituya una doble recuperacion monetaria por el

mismo concepto.
5.6.4. Carga de la prueba

Para recuperar los beneficios econémicos que obtuvo el demandado provenientes de la
infraccion, el actor debe de demostrar y calcular el detrimento econémico que sufrié por la
infraccion de la Imagen Comercial. Una vez hecho esto, “corresponde al demandado probar y
determinar la cantidad econdmica que debe de ser deducida por tener el caricter de gastos de

5 o 5 i s
produccion o aquellos gastos que no son atribuibles a la infraccion.

5.6.5. Poder de ajuste

El Lanham Act permite a las Cortes que incrementen o disminuyan los beneficios

econdmicos si éstos son excesivos o inadecuados, segun cada circunstancia.

™ Ibid,. pag 123.
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5.6.6. Costas judiciales

El Lanham Act autoriza a las Cortes en casos excepcionales, que otorguen a la parte
predominante en el juicio, el derecho de recuperar las costas judiciales. Un caso excepcional
es cuando la infraccién de la Imagen Comercial se caracteriza por ser maliciosa, fraudulenta o

deliberada.
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CONCLUSIONES

1. La Imagen Comercial es una figura juridica en desarrollo, que ha sido regulada
a través de las legislaciones y resoluciones de la Uniéon Americana. Existe ain diversidad
de opiniones sobre cuindo debe o no otorgarsele proteccion, pues la amplitud de los
elementos que la conforman podrian constituir un engafio mas al piblico consumidor o
contribuir a las practicas monopdlicas. Sin embargo, a pesar de esta diversidad de
opiniones existe la unidad de criterio para establecer que se debe otorgar proteccion a la
Imagen Comercial siempre que ésta sea (a) inherentemente distintiva, (b) no funcional y
no exista (c) probabilidad de confusién. Estos tres elementos estan reconocidos por la Ley
de Propiedad Industrial, por lo que la Imagen Comercial puede ser incluida en la Ley de

Propiedad Industrial.

2. LaImagen Comercial es un signo distintivo cuya caracteristica principal, es que
identifica al producto, por ser una amalgama de elementos que en su conjunto generan una
imagen, la cual sirve para identificar productos o servicios. Al igual que a las marcas y a
los demas signos distintivos de la empresa, la adecuada proteccion que se le dé a la Imagen
Comercial es esencial no sélo para el éxito competitivo de su propietario, sino también
para el puiblico consumidor, que se guia por el origen y la calidad de los productos o

servicios al hacer sus compras cada dia.

3. Lo fascinante de la Imagen Comercial es que el legislador protege una
impresion general y comercial, resultado de una combinacion de elementos que van desde
el color, figura, textura, forma etc., que vistos en su conjunto, forman un signo distintivo

que permite que los consumidores lo identifiquen y lo elijan.

4. El éxito o fracaso de la Imagen Comercial dependera de que sea considerada y
estudiada como un signo distintivo innovador y auténomo, que nace conforme a las
exigencias de la modernidad y de la mercadotecnia, pero sobre todo su éxito dependera de
que no se le ubique dentro del casillero de las marcas, pues la proteccion que se le otorga a
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esta tiltima se enfoca al aspecto singular y detallado de sus elementos.
5. Por (ltimo, al otorgar proteccion a la Imagen Comercial se motiva la
innovacién en el disefio y la presentacion de los productos o servicios, con esto se

promueve la verdadera competencia economica.

3



PROPUESTAS

1. Insercién de la Imagen Comercial en la Ley de Propiedad Industrial

En virtud de que uno de los objetivos de la Ley de Propiedad Industrial es “favorecer la
creatividad en el disefio y la presentacién de productos nuevos y itiles.”” Proponemos que la
Imagen Comercial sea adoptada por la Ley de Propiedad Industrial como un signo distintivo
que denote la apariencia externa o impresion general y comercial de un producto o

negociacién, con el fin de identificarlo y distinguirlo de los de la competencia.

2. Regulacién juridica de la Imagen Comercial.

Proponemos que se le dé a la Imagen Comercial, un tratamiento juridico como signo
distintivo de empresa y no como una marca tridimensional, para tal efecto, recomendamos que
la Ley de Propiedad Industrial incluya un capitulo III bis, especial para la Imagen Comercial,

que sugerimos quede de la siguiente manera:

Capitulo III

De la Imagen Comercial

Art. 98 Bis.- Se entiende por Imagen Comercial la apariencia general y externa de
un producto, resultado de la combinaciéon de elementos como tamafo, textura,
figura, color, combinaciones de color y grificos, asi como las técnicas de
mercadotecnia utilizadas para promover su venta o la de algun servicio.

Art. 98 A Bis.- Se constituye una Imagen Comercial, cuando ésta es
inherentemente distintiva, no constituye una patente de utilidad y no es
susceptible de generar confusion en los consumidores respecto de cualquier otro

signo distintivo.

Basicamente con estas dos inserciones, se daria lugar a que la Imagen Comercial fuera
concebida como un signo distinto a la marca, distincién que se genera por los elementos que la

constituyen, pero a su vez es similar, pues la naturaleza de la Imagen Comercial, consiste en

" Ley de Propiedad Industrial. 1991; Art. 2 Frace. IV
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distinguir productos y servicios de otros de su misma especie; esta similitud le permite regirse

por aquellas disposiciones, que creadas para las marcas, resultan aplicables para la Imagen

Comercial, por ser ambas signos distintivos.

3

4.

Registro de la Imagen Comercial.

Proponemos que se registre como Imagen Comercial la apariencia externa de algiin
producto, resultado de la combinacién de elementos como tamaiio, figura, color,
combinaciones de color o grificos que puedan servir tanto para identificar el producto o el
servicio; y las técnicas de mercadotecnia utilizadas para promover su venta o la de algin

servicio.

Condiciones para obtener el registro de la Imagen Comercial

Para obtener el registro de la Imagen Comercial debera de ser (a) inherentemente
distintiva, o haber obtenido un significado secundario, (b) que los elementos que la
conformen no constituyan una patente de utilidad, y (c) que su configuracién no se

confunda con otras similares ya existentes.

Leyenda obligatoria para el uso de la Imagen Comercial.

Como la Imagen Comercial, es precisamente una amalgama de elementos que
proporcionan una identidad particular a un producto o a un servicio, misma que constituye
un signo distintivo, recomendamos el uso de leyendas que son utilizadas para las marcas, y

que pueden adecuarse a la Imagen Comercial, tales como:
e Imagen Comercial Registrada
e Apariencia Comercial Registrada

* Vestido Comercial Registrado.

Las recomendaciones a las que hemos hecho referencia, tienen como finalidad ampliar

la visién del legislador. La Imagen Comercial es una opcién en materia de Propiedad

Industrial, que brinda proteccion legal a las innovaciones de la mercadotecnia en el comercio;
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y a pesar de que nace en el Derecho norteamericano, la necesidad de su adopcién se hace
latente en nuestro pais. Sabemos que entender la esencia de esta nueva figura es dificil, pues el
jurista lejos de estar abierto a los cambios, ha creado un catilogo de figuras legales, en el que
sin excepcion alguna, todo elemento juridico encuentra un lugar, la mayor de las veces un
lugar empolvado, que le impide por asi decirlo, respirar el aire fresco e innovador de los
avances tecnologicos. Sin embargo, es deber del estudioso del Derecho dar respuesta a las

necesidades actuales de la sociedad.

No pretendemos que este trabajo constituya un tratado sobre la Propiedad Industrial, el
objetivo del mismo es despertar en otros, la necesidad de estudio sobre los temas que cada dia
van innovando nuestro esquema legal, ese es el objetivo de esta investigacion contribuir al

caudal de inquietudes que los estudiantes de Derecho vamos formando dia tras dia.
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APENDICE 1

Esta informacion es una ficha de trabajo elaborada para explicar el caso “Taco
Cabana”, Inc., vs “Two Pesos”, Inc. citado en el Capitulo III, fue realizada con base en la
publicacion de la revista Legal Information Institute, No. 90-1997, 26 de Junio de 1992,
editada por la Universidad de Comell.

L “TAaco CABANA", INC., Vs “Two PES0S”, INC.

El demandante “TAco CABANA", INC., es un restaurante de comida mexicana, el
primer restaurante fue abierto en San Antonio Texas en septiembre de 1978 posteriormente
cinco restaurantes mas fueron abicffos en 1985 en la misma ciudad.

“TAco CABANA”, INC. abri6 sus restaurantes con una Imagen Comercial que se define
de la siguiente manera: en el interior del restaurante asi como en su patio se observa una
atmdsfera festiva creada por diferentes artesanias mexicanas, colores brillantes, pinturas y
murales, la apariencia exterior del inmueble esta pintada con colores vivos y una franja de
color neén, en si, trata de dar la impresiéon de estar en una tradicional y pueblerina casa
mexicana.

En Diciembre de 1985 fue abierto en Houston, Texas, el restaurante Two Pesos,
adoptando motivos muy similares a los que acabamos de describir como la Imagen Comercial
de Taco Cabana.

En 1986 “TAco CABANA", INC abrid restaurantes en Houston, en Austin y se expandio
por otras ciudades de Texas, incluyendo Dallas y El Paso donde “TWo PES0S”, INC. ya tenia
restaurantes.

En 1987, “TAaco CABANA”, INC., demanda a Two PES0s”, INC. ante una Corte de
Distrito de Texas por la Infraccién de su Imagen Comercial bajo la proteccion del Lanham
Act.

La demanda se basaba en que “TWO PESOS”, INC. habia copiado el interior y exterior
de los restaurantes de “Taco CABANA”, INC., y por tanto cualquier cliente que se encontrara
en “Two Pesos” podria pensar facilmente que se encontraba en *“Taco Cabana™.
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La Corte de Distrito para dar una resolucion respecto a la infracciéon o no de una
Imagen Comercial instruyé al jurado de la siguiente manera: La Imagen Comercial del
demandante (“TACO CABANA™) sera protegida, si ésta es inherentemente distintiva, es decir, si
el piiblico o los consumidores reconocen la Imagen Comercial como un elemento que les
permita distinguir productos y servicios de otros, o si ha adquirido un significado secundario.
El jurado instruyé su veredicto en forma de respuesta a las 5 preguntas realizadas por el Juez

de Distrito, las respuestas fueron las siguientes:

1. Taco Cabana tiene una Imagen Com'ercial.

2. En general la Imagen Comercial de Taco Cabana no es funcional (no representa una
utilidad patentable)

3. Su Imagen Comercial es inherentemente distintiva

4. Esta Imagen no ha adquirido un Significado Secundario dentro del mercado de Texas

5. Su infraccién crea una Probabilidad de Confusion entre los consumidores respecto a la

asociacién, grupo o corporacién de restaurantes que brindan servicios similares.

El jurado finalmente dictaminé que la Imagen Comercial de “TACO CABANA”, INC,,
merecia proteccién por ser este inherentemente distintivo aunque no hubiere adquirido un
significado secundario, y que los elementos decorativos de indole festivo y estilo mexicano
que conformaban su imagen comercial, no eran funcionales, pues no proporcionaban una
utilidad necesaria que impidiera a otros la libre competencia. Two Pesos fue sentenciado a
pagar los dafios originados por la infraccion intencional y deliberada de la Imagen Comercial

de “TACo CABANA", INC.
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