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Resumen: Este Articulo analiza las legislaciones de los
EE.UU y de la UE de manera comparativa para senalar areas
problematicas en las reformas mexicanas de 2018 y de 2020
respecto a las marcas no tradicionales como las olfativas y los
sonidos. Dichas reformas produjeron dos cambios significati-
vos relacionados con el concepto de marca y las categorias de
los signos que pueden ser registrados en México.
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ries of signs that can be registered in Mexico.
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I. INTRODUCCION

ste Articulo analiza las legislaciones de los EE.UU y de la

UE de manera comparativa para sefialar areas problemati-

cas en las reformas mexicanas de 2018 y de 2020 respecto a
las marcas no tradicionales como las olfativas y los sonidos. Dichas
reformas produjeron dos cambios significativos relacionados con el
concepto de marca y las categorias de los signos que pueden ser
registrados en México.

Las reformas de 2018 fueron sin duda las mas extensas, puesto
que eliminaron el requisito de “visibilidad” que constituia el prin-
cipal obstaculo para el registro de marcas no tradicionales como
las sonoras, tactiles, gustativas u olfativas. El segundo requisito era
naturalmente que el signo visible propuesto fuera “suficientemen-

b

te distintivo,” en el sentido de “que distinga productos o servicios
de otros de su misma especie o clase en el mercado.” Un tercer
requisito era que el signo, a pesar de ser “visible” y “suficientemen-
te distintivo”, no estuviera explicitamente excluido por la ley. Por
ejemplo, antes de 2018, México prohibia el registro de hologramas
y de colores aislados, pero si permitia la combinacién de colores o
los acompanados de elementos tales como signos, disenos o deno-
minaciones, que les dieran un caracter distintivo.” Al imponer el re-
quisito de visibilidad, México hacia uso de la facultad conferida por
el ADPIC o TRIPs —el tratado internacional mas importante que
regula de manera sustancial los requisitos minimos para la tutela de

los derechos de propiedad intelectual .

2 Articulo 88, Ley Federal de Propiedad Industrial de 1991 (“LPI”), abrogada el 1
de julio de 2020 por la entrada en vigor de la Ley Federal de Protecciéon a la Propiedad
Industrial (“LFPPI”).

% Fracciones Iy V, articulo 90, LPI.
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Incluyendo las marcas- que desde su firma en 1994 armonizo e
impuso estandares altos de proteccion entre los paises miembros de
la OMC.*

Las reformas de 2018 re-definieron el concepto de marca regis-
trable como “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible
de representarse de manera que permita determinar el objeto claro
y preciso de la proteccion, que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado.” Las reformas
de 2020 que culminaron en la nueva Ley Federal de Proteccién
a la Propiedad Intelectual (LFPPI) acogieron la misma definicién
sin cambios.’ De igual forma, las reformas de 2018 ampliaron el
universo de los signos que pueden constituir una marca abriendo
la puerta al registro de sonidos, olores, hologramas, combinacién
de colores y el “trade dress,” que fue definido torpemente como “la
pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen” que in-
cluye, entre otros, “el tamano, disefio, color, disposicion de la forma,
etiqueta, empaque, la decoracion o cualquier otro que al combinar-
se, distingan productos o servicios en el mercado.”” Las reformas
de 2020 acojieron también sin cambios esas nuevas formas, salvo la
definicién de “trade dress” que fue separada como “la pluralidad de
elementos operativos o elementos de imagen.”® Siguiendo el forma-
to de la ley, las reformas de 2018 también abordaron el tema de lo
que se excluye como marca pero muy someramente, dado que uni-
camente quedaron excluidos los hologramas “que sean del dominio
publico y aquellos que carezcan de distintividad,” y los signos “que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivos
de los productos o servicios que pretenden distinguir.” Las marcas

* Fraccion 1, articulo 15, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio (“‘ADPIC”).

5 Articulo 88, LPI 2018 reformada.
5 Articulo 171, LFPPI 2020.

7 Articulo 89, LPI 2018.

8 Articulo 172, LFPPI 2020.
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tridimensionales se podian registrar desde 1994 a condicién de que
no fueran del dominio publico ni que se hubieren hecho de uso co-
mun o que carecieran de originalidad, o que fuera la forma usual y
corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcion
industrial.” Con esta prohibicién, la ley Mexicana adopté el crite-
rio de la “funcionalidad,” que generalmente se aplica a los signos
compuestos por la forma del producto y cuyo objetivo principal es
asegurar la libertad de competencia por parte de los comerciantes
excluyendo de registro los signos que representan caracteristicas
esenciales de uso del producto, que son necesarias para ofrecer pro-
ductos alternativos y que se derivan de la forma.

En 2018, el criterio de la funcionalidad sufri6 un ligero retoque
al prohibir “la forma usual y corriente de los productos o servicios,
o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad.”'” Con esta defi-
niciéon se amplio la exclusiéon mas alla de los productos para incluir
también la forma de los “servicios,” presuntamente en concordan-
cia con la adopciéon amplia del “trade dress” que permitié también
el registro de marcas de servicios que representan los elementos de
imagen o disposicion del establecimiento ante los consumidores. Sin
embargo, las reformas de 2020 eliminaron los “servicios,” limitando
el ambito de exclusion a la forma de productos."!

Por primera vez en México, las reformas de 2018 adoptaron el
concepto de “distintividad adquirida” (o “secondary meaning”)
que permite el registro a los signos considerados inicialmente como
descriptivos, genéricos o comunes, o desprovistos de distintividad
intrinseca, y acogido del mismo modo por la LFPPI en 2020. El
concepto se adopt6 sin definicidn, ni orientaciéon en cuanto al tipo
de pruebas requeridas, la ponderacién de las mismas, o la naturale-

9 Fraccion 11, articulo 90, LPT 2018.
19 Fraccion 11, articulo 89, LPI 2018.
""" Fraccion 11, articulo 173, LFPPI 2020.
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za de la evaluacion en el caso de marcas no tradicionales.'” A partir
de la excepcion por distintividad adquirida, México permite que
cualquier empresa cuya solicitud sea rechazada por falta de distin-
vidad intrinseca pueda registrar, de manera permanente, sonidos,
olores o el trade dress de un producto o de un establecimiento por
el mero uso comercial de dichos signos, atin cuando en la practica
comercial vayan éstos siempre acompanados por marcas tradicio-
nales que desempefian mas eficientemente el papel de puntos de
referencia del origen ante los consumidores."” Las marcas trade dress
constituidas por olores o sonidos raramente se presentan solas ante
los consumidores; éstas juegan generalmente un papel secundario
o inferior en la identificacién y distinciéon del origen comercial de
los productos o servicios de una empresa. En efecto, el consumidor
promedio generalmente percibe a los olores —inclusive a los colo-
res- como meras propiedades que adornan o hacen mas atractivos
a los productos o servicios, y no necesariamente como fiables indi-
cadores comerciales. Es un principio juridico tanto en los EE.UU.
como en la UE que la naturaleza intrinseca de ciertos signos afecta
la percepciéon del consumidor promedio; dicha percepciéon implica
que ciertas categorias de signos no son apreciados ab initio como
indicadores comerciales.'*

2 Por ejemplo, no es possible saber si la autoridad debe ponderar los elementos

no solo de manera empirica sino también de manera normativa, es decir, que inclusi-
ve en casos en que un comerciante acredite el “secondary meaning” el registro debe
ponderar igualmente el riesgo de socovar la libertad de competencia de los demas
competidores. Ver, por ejemplo, la apreciacién europea en los Asuntos acumulados
C217/13 y C218/13 Oberbank AG, ECLI:EU:C:2014:2012 (TJEU, 19 de junio 2014),
apartados [45-47] (“Oberbank”)

¥ Lo mismo ocurre con el trade dress de un establecimiento como la tienda
Apple, ver: Ramirez-Montes, César, “Trade Marking the Look and Feel of Business
Enviornments in Europe”, Columbia Journal of EU Law, 2018.

" La percepcion del consumidor empero puede cambiar y ser alterada a través

del uso exitoso y prolongado, como en el caso de la botella de Coca-Cola o quiza el
color azul celeste de la tienda Tiffany. Pero constituyen dichos casos la excepcién, no
la regla.
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Ante esta expansion de las categorias de signos susceptibles de
registro exclusivo como marcas, este Articulo interroga cuales me-
didas legislativas fueron adoptadas como contra-pesos para no soca-
var el interés publico en la promocién de la competencia econémica
y la salvaguarda de la libertad de competir de la cual gozan todos
los competidores en el mercado. Justamente es aca en donde este
Articulo subraya lo mas problematico de la ley mexicana: ni las
reformas de 2018 ni las de 2020 tocaron el tema de la necesidad de
imponer limitaciones basadas en la salvaguarda de la competencia
a través, por ejemplo, de la posible funcionalidad de los nuevos sig-
nos o de la creacion de mecanismos de defensa en favor de terceros
que hagan uso justo en el comercio. De hecho, la LFPIP contiene
un infimo nimero de limitaciones o defensas que contrastan des-
proporcionadamente con el catalogo extenso de derechos exclusivos
adquiridos por los titulares. En las legislaciones de los EE.UU. y
de la UE encontramos amplias prohibiciones generales contra la
proteccion de signos “funcionales” —mas alla de las formas tridi-
mensionales- y un catalogo extenso de usos permitidos en casos de
“uso justo” o “usos referenciales” de marcas protegidas.

La entrada en vigor del T-MEC fue citada como unos de los
motivos principales para las reformas de 2018 y de 2020."” El
T-MEC prevé que ninguna de las Partes requerira, como condiciéon

bl

de registro, que el signo sea “visualmente perceptible,” ni denega-
g > q g P P > g

15 Para las reformas de 2018, ver el Dictamen de la Comisién de Economia, de la
Camara de Diputados, del 13 de marzo de 2018, pagina 34: http://gaceta.diputados.
gob.mx/PDI'/63/2018/mar/20180313-I1.pdf#page=2; y en el Senado, ver el Dic-
tamente de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudiso
Legislativos, de 21 de marzo de 2018, publicado en la Gaceta del Senado: https://
www.senado.gob.mx/65/gaceta_del senado/documento/79467. Para las reformas

de 2020, ver los Dictamenes de Comisiones Unidas de Economia; de Salud y de Es-
tudios Legislativos, del Senado, publicados en la Gaceta del Senado el 29 de junio
de 2020: Gaceta LXIV/2PPE-1, paginas 57-60. https://www.senado.gob.mx/65/
gaceta_del senado/documento/109519
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ra el registro de marcas sonoras.'® Ademas, prevé que “cada Parte
realizara los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas.”’
La expresion “mejores esfuerzos” es usada en otros tratados bila-
terales que los EE.UU. ha celebrado y no significa obligacién in-

condicional.'®

De hecho, la misma legislaciéon estadounidense —la
Lanham Act de 1946- no contiene disposicién expresa de registrar
los signos olfativos, mucho menos los sonoros.'” Tampoco fue objeto
de reformas para dar cumplimiento a la obligaciones del T-MEC.
Canada y México fueron las tnicas Partes que adoptaron sendas
reformas al Derecho de marcas, pero con grandes diferencias. Ca-
nada hizo explicita la obligacién por parte del solicitante (no de la
Oficina) de acreditar el caracter distintivo, extendi6 el criterio de
no funcionalidad a fodas las marcas no tradicionales y cred nuevas
limitaciones como contra-peso a los derechos exclusivos en favor de

competidores.”” En México, en cambio, no se discutieron el impacto

6 Articulo 20.17, T-MEC.
7 Articulo 20.17, T-MEC.

18

Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU y Singapur
de 2003. Al analizar el significado de “mejores esfuerzos™ aplicado a las marcas ol-
fativas en este acuerdo, la doctrina puntualiza que “mejores esfuerzos” implica que
“ninguna parte esta absolutamente obligada a registrar las marcas olfativas. Tampo-
co que puedan categéricamente excluirlas.” Ver David Vaver, “Unconventional and
Well-Known Trade Marks” (2005) Singapore JLS 1, 5. De acuerdo con el Profesor
Vaver, “mejores esfuerzos” comprenden también “la creacién de procedimientos que
permitirian registrar marcas olfativas siempre que esas cumplan razonablemente con
otras obligaciones” tales como “la representacion grafica,” que Singapur mantuvo en
su legislacién. De hecho, esa decision de mantener el requisito de representacion gra-
fica en Singapur fue concordante con su obligacién de proteger las marcas olfativas,
segun la doctrina. Ver, NG-Loy Wee Loon, “The IP Chapter in the US-Singapore
Free Trade Agreement”(2004) 16 Singapore ALJ 42, 48; Susanna HS Leong, “Condi-
tions for Registration and Scope of Protection of Non-Conventional Trade Marks in
Singapore”(2004) 16 Singapore ALJ 423, 425

9 Dichas marca no tradicionales, o “product-design trade dress marks” se han

reconocido en la practices administrativas y la jurisprudencia como se analza supra.

2 A'la entrada en vigor del T-MEC, el gobierno de Canada declaré que no ha-
ria modificaciones al regimen de Marcas debido a sendas reformas adoptadas entre
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econ6émico ni los efectos nocivos a la competencia que las nuevas
categorias de marcas no tradicionales podrian generar, ni mucho
menos se explor6 la manera de reforzar el interés pablico a través
de nuevos motivos de negacién o nuevas excepciones en favor de
terceros como el uso justo o usos referenciales. En cuanto a la re-
presentacion, el mismo T-MEC permite a las Partes requerir “una
descripcién concisa y precisa, o una representacion grafica, o am-
bas, de la marca,” lo cual no obliga a México a suprimir totalmente
el requisito grafico.

Enlos EE.UU y en la UE esta también ampliamente reconocido
que el requisito sine qua non de la distintividad, no obstante constituir
la razén de ser de la tutela juridica de la marca y de los derechos
exclusivos, juega un papel importante pero muy acotado en la pre-
servacion de la competencia. Existen ciertos signos constituidos,
por ejemplo, por la forma del producto que por virtud del uso
prolongado pueden llegar a ser vistos por los consumidores como
indicadores comerciales y que sin embargo permanecen dotados
intrinsicamente de elementos basicos o caracteristicas funcionales
que los hacen sumamente necesarios para que otros comercian-
tes ofrezcan productos alternativos en el mercado. El criterio de
la funcionalidad reconoce precisamente este posible riesgo y anula
toda posibilidad de protecciéon aun cuando el comerciante acredite
ampliamente haber adquirido secondary meaning. Como ejemplos de

2014 y 2018 que resultaron en la “amended Trade-Mark Act de 1953” a partir de
2019. Ver Canadian Statement on Implementation of Canada-United States-Mexi-
co Agreement, Chapter 20, IP Rghts, 03.09.2020. Available: https://www.interna-

tional.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cus-

ma-aceum/implementation-mise_en_oeuvre.aspx’lang=eng#88. De las limitaciones

importantes adoptas por Canadd destacan las de los Apartados (“Section”) 12(2) (“a
trade mark is not registrable if...its features are dictated primarily by a utilitarian
function.”); 20(1.2) (“The registration of a trademark does not prevent a person from
using any utilitarian feature embodied in the trademark.”); 32(1)(b) and (d) (“An appli-
cant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require es-
tablishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its
registration...), y 18(1) (“Any person may request that the Federal Court expunge a
registration “if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit
the development of any art or industry.”), de la amended Trade-Marks Act 1953.
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marcas rechazadas por funcionales citamos la forma de triangulo
isosceles de la maquinita de afeitar de tres cabezas de Philips,?' la
forma rectangular del bloque Lego,*” la forma de dos resortes de los
senalamientos de carretera de Traffix,* o el disefio total del iPho-
ne 2007.** Con ello se reconoce tacitamente que el requisito de la
distintividad no es suficiente en todos los casos para preservar la
libre competencia —el fin Gltimo del Derecho de marcas. La misma
LFPPI confirmé que la excepcion de la distintividad adquirida no
comprende las formas impuestas por la naturaleza del propio pro-
ducto o su funcionalidad, por lo que ciment6 una presuncién zuris et
de ture, aGn cuando el uso por terceros sin autorizacién pueda causar
confusiéon en los consumidores. La LFPPI ademas afirma el princi-
pio de que el criterio de funcionalidad eleva al interés superior de
libre competencia por encima de los intereses econdémicos de los
particulares que invierten en desarrollar secondary meaning.

Il. Estapos UnNIipos: NaciMmIENTO DEL TRADE DREss
1. OrRiIGENES DE LAs MARcAs TRADE DREsSs
En los EE.UU; el concepto de “trade dress” —que comprende “la

imagen total del producto y puede incluir atributos como el tama-
no, forma, color o combinaciones de colores, textura, graficos, e

21 Ver, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/page-6.html#h-450811

Asunto C-299/99 Philips v Remington, 2002 1-05475 (TJEU, 18 de junio 2002)
(“Philips ”)

22 Asunto C-48/09 P Lego Juris A/S v OAMI, 2010 1-08403 (TJEU, 14 septiembre
2010) (“Lego™)

2 Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc, 532 U.S. 23 (2001) (“Traffix”)

2 Apple v Samsung Electornics, (Fed.Cir. 2015) 786 F.3d 983, 992-996 (el tribu-
nal federal de apelacion decidid que todos los elementos en conjunto del trade dress
del iPhone, tanto como marca registrada como marca no registrada, eran funcionales
por contribuir a major el “uso” del producto. En casacion, la Corte Suprema de los
EE.UU. acoji6 el recurso interpuesto por Apple como parte actora pero solo en rela-
cion con el calculo de los dafos y perjuicios por infraccion de los derechos sobre el
registro en tato como disefio industrial, ver 137 S.Ct. 429 (2016).
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inclusive técnicas de venta”- tiene sus origenes en el common law,”
sistema juridico en el cual los derechos exclusivos sobre las mar-
cas nacen primordialmente del uso y no del registro.?® A través de
precedentes judiciales, los tribunales estadounidenses reconocieron
que la imitacién sin autorizaciéon de elementos no funcionales re-
lacionados con el embalaje/forma distintiva de un producto po-
dia causar confusién en los consumidores y, por tanto, constituir
también competencia desleal (“unfair competition”), en contra de
la cual el actor podia obtener una orden de restriccion.?”” A fin de
protegerlo, los tribunales interpretaron el articulo 43(a) de la Lan-
ham Act en el sentido de requerir tres condiciones fundamentales, a
saber distintividad intrinseca o adquirida, no funcionalidad y riesgo

28

de confusién.”® Pronto establecieron que “el objetivo esencial del

trade dress es el mismo que el de una marca nominativa: identifi-

99929

car el origen del producto.” En esta tesitura, declararon que bajo

dicho articulo “la proteccién de marcas y trade dress...persigue el
mismo objetivo de prevenir el engafo y la competencia desleal.”?*"
En repetidas ocasiones han confirmado que, al igual que el Dere-
cho tradicional de marcas, “la protecciéon de trade dress existe para
promover la competencia.”?!

Hasta antes de la sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU
en Two Pesos, era necesario acreditar el secondary meaning o distinti-
vidad adquirida en acciones por competencia desleal basadas en

trade dress.”> En Two Pesos, la Corte estimé que la Lanham Act no

B Two Pesos Inc v Taco Cabana (Corte Suprema de los EE.UU., 26 de junio 1992),
505 U.S. 763, 765, pie de nota 1

% TE.S.C.O, pié de nota 6

7 TE.S.C.O.,1218-1219

2 Two Pesos, 769

2 Apple v Samsung Electronics, (Fed.Cir. 2015) 786 F.3d 983, 990
39 Two Pesos, 773

U Traffix, 28

32 Two Pesos
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distingue entre marcas propiamente dichas y marcas de trade dress;
por tanto, se pude proteger el rade dress que sea intrinsecamente dis-
tintivo sin el requisito adicional del secondary meaning. En el caso Two
Pesos, la Corte acogid la posibilidad de proteger la imagen total de
un establecimiento —la imagen de un restaurante mexicano- como trade
dress sin necesidad de mediar un registro ni del requisito adicional y
oneroso de la distintividad adquirida. A partir de Two Pesos, cabe la
presuncion legal de que cualquier forma trade dress revista la capaci-
dad intrinseca de ser tomada por los consumidores como referente
del origen comercial (inherent distinctiveness). La misma Corte asumid
ademas que el trade dress en comento no era funcional y concordd,
obuter dicta, con el lest aplicado por el tribunal a quo, a saber que el
trade dress no era funcional por no agotar la existencia de formas
equivalentes que otros comerciantes podian utilizar en la configu-
racion de la imagen de restaurantes mexicanos.” Tres afios después,
en el caso Qualitex, la misma Corte habria de extender el concepto
de trade dress a los colores, al decidir que el color en si —sin necesidad
de estar acompanado por otros elementos verbales o graficos- podia
en ciertos casos satisfacer los requisitos legales para ser objeto de
registro como marca trade dress.*

Qualitex aceptd que el color podia funcionar como referente del
origen de los productos o servicios una vez adquirido el secondary
meaning a través del uso efectivo, con lo que tacitamente reconocid
que el color no puede considerarse como capaz de revestir distinti-
vidad intrinseca.” La imposicién de secondary meaning como requisito
formal, aun cuando reconoce la posibilidad de llegar a satisfacer la
condicion sine qua non del caracter distintivo, mas bien dificulta antes

35 Two Pesos, 775

' Qualitex Co v Jacobson Products, (1995) 514 U.S. 159 (“Qualitex”). Con esta sen-
tencia, declar6 que no existian razones, derivadas de la Lanham Act, para denegar
proteccion a las marcas de color y puso fin a la prohibicién de otorgar registros en el
caso de signos constituidos por color en si.

5 Qualitex
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que facilitar la proteccién de ciertos tipos de trade dress. Sin embargo,
Qualitex senala claramente que la apreciacion del efecto de la pro-
teccion (o registro) de marcas “trade dress” sobre la competencia no
termina simplemente con el estudio de la presencia o ausencia de
la distintividad.?® En el caso de los colores (como en otros signos),
existe el riego potencial de “agotamiento” o “escasez”: si se permite
que un comerciante registre un color como marca, y cada uno de
sus competidores intentan lo mismo, llegara en breve a agotarse el
suministro de colores en perjuicio de todos los demas competidores
(habidos o por haber). El agotamiento/escasez de colores llegara
hasta el punto en que la inhabilidad de un competidor para encon-
trar un color aceptable lo pondra en desventaja significativa.

En Qualitex, la Corte alert6 del grave problema del agotamien-
to/escasez que ciertos tipos de trade dress (como los colores pero
lo mismo incluye otros tipos de marcas no tradicionales) pueden
representar para la libre competencia y abord6 dicho problema a
través del criterio de la funcionalidad.”” Aun cuando no encontrd
en ella una prohibicién absoluta contra el registro del color en si,
en el marco del importantisimo papel que juega dicho criterio en
la preservacion de la libre competencia, la Corte hizo varias pun-
tualizaciones que acotan de manera significativa la tutela de todos
los tipos de trade dress. Recordd que “el criterio de la funcionalidad
impide que el Derecho de marcas, que persigue la promocion de la
competencia al proteger la reputaciéon de una empresa, inhiba la
competencia legitima al permitir que un comerciante controle un
elemento funcional del producto.” Esto es asi porque “compete al
Derecho de patentes, y no al Derecho de marcas, animar la inven-

% Qualitex, 168

7 Qualitex, 168-170

% Qualitex Co v Jacobson Products, (1995) 514 U.S. 159, 164 (“The functionality
doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a
firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a produ-
cer to control a useful product feature.”)
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cion a través del otorgamiento de monopolios sobre disenios nuevos
de productos o funciones por tiempo limitado, después de la cual
los competidores tienen la libertad de usar la innovacién.”* Rea-
firmo, en ese tenor, el test de la funcionalidad al puntualizar que un
elemento o caracteristica es “funcional” cuando resulta “esencial
para el uso o proposito del articulo o afecta el costo o calidad del
mismo.”*" A pesar de que la Corte en Qualitex declaré que el argu-
mento del agotamiento se basa en un problema esporadico para
justificar una prohibicién absoluta, no soslay6 ni rechazé las con-
secuencias anticompetitivas que el registro de ciertas marcas puede
generar. Al contrario, resalté la necesidad de aplicar en todos los
casos relacionados con “trade dress” el criterio de funcionalidad
a fin de proteger a los competidores contra desventajas ajenas a la
reputaciéon comercial que pueden formarse por el registro: la impo-
sibilidad de copiar importantisimos elementos que son ajenos a la
reputaciéon empresarial.*!

2. CRrRITERIO DE DisTINTIVIDAD APLICADO AL TRADE DRESs

Cinco anos después de Qualitex, la Corte retrocedio6 en sus interpre-
taciones expansionistas del frade dress y acoto significativamente la
posibilidad de protegerlo en dos importantisimas sentencias: Samara
en 2000" y Traffix en 2001.% En ellas advirtié del grave riesgo del
mal uso y la expansion del trade dress, poniendo los puntos sobre las
ies respecto a los diferentes tipos de “funcionalidad” y su amplio

%9 Qualitex Co v Jacobson Products, (1995) 514 U.S. 159, 164 (“It is the province of
patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a mono-
poly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors
are free to use the innovation.”)

0 Qualitex Co v Jacobson Products, (1995) 514 U.S. 159, 169

" Qualitex, 169

2 Wal-Mart Stores v Samara Brothers, 529 U.S. 205 (2000) (“Samara”)

5 Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc, 532 U.S. 23 (2001) (“Traffix”)
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alcance para excluir una gran cantidad de trade dress. Tanto en Sa-
mara como Traffix, la Corte aproveché para recordar principios fun-
damentales que sustentan el concepto moderno del trade dress. En
Samara, subordiné los intereses econoémicos de los particulares que
invierten en el disefio atractivo del producto a la libre competencia
relacionada con los aspectos utilitarios o estéticos que generalmente
representa el product-design.** Resalto6 el interés superior de los consu-
midores en beneficiarse de la concurrencia en productos que nace
con la imitacion de dichos aspectos; por ello, rechaz6 la invitaciéon a
extender la posibilidad de que los particulares obtengan sentencias
judiciales favorables fundadas en simples argumentos basados en la
distintividad intrinseca del product-design trade dress.* Para la Corte,
la competencia econémica se veria socavada no sélo por la amenaza
de una demanda exitosa por infracciéon sino también por la mera
posibilidad de entablarla.*® Rechazé categéricamente la posibilidad
de reconocer distintividad intrinseca en ese tipo de lrade dress e im-
puso el requisito mas oneroso de distintividad adquirida (secondary
meaning).*’ De igual modo, la Corté enfatiz6 en Traffix que “la pro-
teccion del trade dress debe subsistir con el reconocimiento de que
en muchos casos no esta prohibido imitar articulos o productos.”*®
Al contrario, puntualizé que “permitir que los competidores copien
tendra en muchos casos efectos beneficiosos.”*

Lo anterior explica que el concepto estadounidense de marca fra-
de dress (que el legislador mexicano se impuso emular en las reformas
de 2018) se halla fuertemente acotado por reiterada jurisprudencia.
Esas acotaciones que a mas de dos décadas han persistido no su-

" Samara, 213
® - Samara, 214
¥ Samara, 214
7 Samara, 215
® - Traffix, 29
9 Traffix, 29
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frieron alteraciones inclusive en la ultimas reformas legislativas que
concluyeron con la U.S. Trademark Modernisation Act de 2020, en
donde el legislador estadounidense tuvo ocasiéon de implementar
obligaciones adquiridas en el T-MEC.”? Desafortunadamente, ni en
las iniciativas mexicanas ni en las estudios parlamentarios en comi-
siones figuraron el texto legislativo de la Lanham Act o sentencias
como Two Pesos, Qualitex, Samara o Traffix, y eso resulté en el con-
cepto cuestionable —casi ilimitado- de trade dress que México adopto.

En Samara por ejemplo, la Corte Suprema rechaz6 categérica-
mente la posibilidad de proteger las marcas trade dress compuestas
por la forma (incluyendo cualquier otra caracteristica de disefio) del
producto (“product-design trade dress”) sin la prueba de secondary
meaning. Wal-Mart comision6 disefios de ropa para nifios basandose
en fotografias de la linea de ropa producida por Samara, ante lo
cual ésta interpuso demanda por infraccion del trade dress (no regis-
trado) en contra de la cadena de supermercados.”’ Samara alego
que su linea de ropa estaba provista de capacidad distintiva con
base en elementos particulares y que las imitaciones producidas
por Wal-Mart causaban confusién entre los consumidores.’” En su
sentencia, la Corte acogi6 favorablemente la apelacion interpuesta
por Wal-Mart, anul6 las resoluciones a favor de Samara y puso fin
a un creciente cumulo de fallos judiciales que favorecian de manera
muy liberal la proteccién de marcas frade dress compuestas por el
disefio del producto. Declar6 que las formas/disefos asi como el co-
lor “no estan provistos de distintividad intrinseca,” puesto que “no
existe predisposicion por parte del consumidor para equiparar ese

% H.R. 116-645, 116™ Congress, 2" Sesssion (2019-2020), Trademark Moderni-
zation Act 2020 (“TMA”).

Mtps://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/house-re-
port/645/1

5L Samara, 207

2 Samara, 207
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”53 De manera intuitiva —sin funda-

aspecto con el origen comercial.
mento empirico- la Corte contrapuso los signos compuestas por la
forma o el color del producto y los signos compuestos por palabras
(e inclusive el embalaje) cuyo proposito principal de adherirlos a los
productos es casi siempre el de indicar el origen comercial de los
mismos.”* Mientras que los consumidores “ya estan predispuestos a
ver a éstos ultimos signos como indicaciéon del origen del productor,
por lo cual dichos signos “casi automaticamente le indican al cliente

9

que se trata de una marca,”” no acontece lo mismo con los prime-
ros.” En efecto, en el caso de los primeros (la forma o el color), la
Corte dispuso que “los consumidores saben de la realidad de que,
casi invariablemente, inclusive el mas inusual disefio del producto
—por ejemplo, una coctelera en forma de pingtino- tiene por objeto
no de indicar el origen comercial, sino mas bien hacer mas util o
atractivo al producto mismo.”**

Samara concluy6 categoéricamente que el hecho de que el diseno/
forma (asi como el color) cumpla con otros objetivos menos con
la identificaciéon comercial del producto tiene al menos dos conse-
cuencias importantisimas. Por un lado, no s6lo vuelve problematico
la apreciacion de distintividad intrinseca. Samara rechazé por ello la
posibilidad de formular un examen fiable para establecer que al me-
nos ciertas categorias de trade dress se protejan por considerarse re-
vestidas de facultad intrinseca identificatoria.”” Por el otro, también
vuelve perjudicial la aplicacién de dicho examen a “los intereses
de los consumidores.””® En este sentido, la Corte enfatiz6 que “no

debe privarseles de los beneficios de la competencia respecto a los

% Samara, 212-213
% Samara, 212.

% Samara, 213

% Samara, 213.

ST Samara, 213.

% Samara, 213.



CESAR JOEL RAMIREZ MONTES 33

fines utilitarios y estéticos que generalmente el product-design [tales
como el diseno/forma o el color| cumple a través de una norma que
facilita posibles amenazas de acciones legales en contra de nuevos
participantes, derivada de una supuesta distintividad intrinseca.”
En respuesta al argumento de la actora Samara que Two Pesos le
favorecia por preconizar el principio legal de que el trade dress puede
contar con caracter distintivo intrinseco, la Corte confirmé dicho
principio pero declaré que no era aplicable al tipo de trade dress que
Samara buscaba proteger.®” Rechazé categbéricamente, por tanto, la
posibilidad de examen de distintividad intrinseca para la categoria
de product-design trade dress, diferenciando el concepto trade dress en
al menos tres categorias: 1) trade dress compuesto de la forma/color
(product-design) que jamas se considera revestido de capacidad dis-
tintiva intrinseca y requiere siempre la prueba onerosa del secondary
meaning; 2) trade dress compuesto por el envalaje (product-packaging),
que puede protegerse sin secondary meaning por considerarse intrinse-
camente distintivo, y 3) trade dress compuesto por la imagen total o
decoracion de un restaurante o establecimiento (lertium quid similar
al embalaje), que no require secondary meaning.®!

En caso de duda, la Corte exhorté a los tribunales a proceder con
cautela, clasificando cualquier signo (o conjunto de signos) ambi-
guo que no encaje en 2) (product-packaging) o 3 (imagen del estableci-
miento) como 1) product-design, requiriendo siempre la carga onerosa
de secondary meaning.®® Asi, en su aplicacién moderna post-Samara,
dichos tribunales han clasificado como product-design al trade dress
compuesto no sélo por la forma o color, sino ademas trade dress

3 Samara, 213. (“Consumers should not be deprived of the benefits of competi-

tion with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily
serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants
based upon alleged inherent distinctiveness.”

80 Samara, 215

5L Samara, 215

%2 Samara, 215



REVISTA DEL POSGRADO EN DERECHO DE LA UNAM | revista.rpd@posgrado.unam.mx
34 ARNO 12, N° 20, ENERO - JUNIO 2024 | https://doi.org/

compuesto por el sabor,* la textura, estampados,® los sonidos,*

66 7

hologramas,®® movimientos,”” marcas de posicion® e inclusive el

olor," porque ninguno de estos signos “automaticamente” sugieren

8 In re NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB), y también ver In re Po-
hl-Boskamp GmBh, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB) (“La Oficina ha puntualizado
que tanto el sabor como el olor deben abordarse de acuerdo con las reglas aplicables
al product-design.”). Ambas decisions de la USPTO fueron citadas con aprobacién en
la sentencia del tribunal federal en New York Pizzeria, Inc v Syal, 56 F.Supp.3d 875, 881
(Southern District Texas, 2014).

S Grote Industries v Truck-Lite Co, 126 U.S.PQ.2d 1197 (Trademark Trial and
Appeal Board, 2017) (marca de estampado no es funcional pero no es protegible por
falta de secondary meaning.)

8 In re Vertex Group LLC, 89 USPQ.2d 1694 (2009, TTAB) (“We find it appropriate
to follow the Supreme Court’s rule regarding colour and product design, for certain
types of sound marks...When a sound is proposed for registration as a mark on the
Principal Register, for goods that make the sound in their normal course of operation,
registration is available only on a showing of acquired distinctivensss...”); Motorola v
Nextel, 2009 WL 1741923 (2009, TTAB) (La Sala confirmé que el chirrido emitido por
el teléfono celular Motorola solo podia protegerse con la prueba del secondary meaning
por ser el sonido del tipo que generalmente emiten los productos).

% In re The Upper Deck Co, 59 US.PQ.2d.1688 (Trademark Trial and Appeal
Board, 2001) (La Sala acept6 la posibilidad de proteger al holograma propuesto como
marca pero denego la solicitud por, entre otras cosas, incapacidad de funcionar como
marca dado la insuficiencia de pruebas de distintividad adquirida).

7 In re Loggerhead Tools, LLC, 119 U.S.P.Q.2d 1429 (Trademark Trial and Appeal
Board, 2016) (La Sala de la USPTO concordé con la descripcién de la marca de mo-
vimiento como “product-design.”)

8 LVL XIII Brands, Inc v LVM S.A., 209 F.Supp.3d 612, 651 (Southern District New
York, 2016) (marca de posiciéon compuesta por una placa metalica fijada en la punta
de zapatillas es product-design trade dress cuya proteccién no prosperd por no aportar
el actor prueba suficiente de secondary meaning.), confirmado en apelacion por LVL XIIT
Brands, Inc v LVM S.A., 2017 WL 6506353 (2* Circuit, 2017); Ver también, In re Slokeva-
ge, 441 F3d 957, 962 (“elementos del product-design pueden consisitir en caracteristicas
de disefio incoporados en un producto.”)

59 In re Pohl-Boskamp GmBh, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB). Esta decision, asi
como la citada arriba en In re N.V Organon, fueron citadas con aprobacién en la senten-
cia del tribunal federal en New York Pizzeria, Inc v Syal, 56 F.Supp.3d 875, 881 (Southern
District Texas, 2014).
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el origen comercial del producto. Un analisis somero de algunas
decisiones indica que Samara —lejos de facilitar- mas bien dificulta la
proteccion de dichas marcas no tradicionales, incluyendo las mar-
cas olfativas y las sonoras que prevé el T-MEC. Aunque el T-MEC
requiere a las Partes “hacer sus mejores esfuerzos” por proteger
dichas marcas, el legislador estadounidense consider6 innecesario
realizar modificaciones a la Lanaham Act y revertir (o acotar) Sa-
mara. Por el contrario, parece haber concordado con las interpreta-
ciones exiguas de la Corte en materia de trade dress.

3. CrITERIO EsTADOUNIDENSE DE FUNCIONALIDAD

La distintividad no constituye el tnico obstaculo significativo que
la ley estadounidense impone a todos los tipos de trade dress. Otra
condiciéon importantisima es el de la ausencia de funcionalidad
(non-functionality). Hasta 1998, la funcionalidad constituia una ex-
cepcion que el demandado podia invocar en contra de una deman-
da por infraccion. La carga de dicha prueba ponia al demando en
una posicién muy dificil. En 1998, por intervencién legislativa, la
no funcionalidad se convirtié en requisito sine qua non cuya carga de
la prueba recay6 exclusivamente en el actor.”’ Este cambio legis-
lativo también acota significativamente las categorias de trade dress
y dificulta que en EE.UU. prosperen las acciones por infraccion.
La funcionalidad también forma parte de los requisitos generales
para registrar todos los tipos de marca trade dress —no inicamente las
marcas constituidas por la forma del producto- lo cual impide que
cualquier comerciante reivindique facilmente demandas basadas
en trade dress. Al revertir la carga de la prueba relacionada con la
funcionalidad el legislador estadounidense adopté una presuncion
wris tantum de gran peso en la concepcién moderna del trade dress:
en general, la Lanham Act presupone que toda marca trade dress es

0 Traffix, 29
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funcional, a menos que el actor demuestre lo contrario. Esa presun-
cion legal no es un accidente; es de sobra sabido de que el objetivo
central de la no funcionalidad es actuar como escudo protector de
la competencia econémica salvaguardando la libertad absoluta de
todo comerciante a competir en el mercado inclusive a través de la
imitacion.

En 2001, la Corte Suprema emitié otra interpretacién suma-
mente amplia de la regla de funcionalidad cuyo alcance limita con-
siderablemente la proteccion del trade dress. En Traffix concluyé que
la existencia previa de una patente tiene vital importancia en la
resolucion de una accioén por infraccién de trade dress, ya que cons-
tituye una fuerte presuncién de que los elementos constitutivos son
funcionales y no protegibles, resolviendo con ello la contradiccién
surgida en los tribunales inferiores.”! La Corte también aproveché
para aclarar un error de aplicaciéon del criterio de funcionalidad co-
metido por el tribunal a quo, quien malinterpreté Qualitex al otorgar
una interpretacién muy limitada de dicho test. Recordé que la regla
tradicional para saber si una marca es funcional sigue siendo cuan-
do esa resulta “esencial para el uso o proposito del articulo o afecta
el costo o calidad del mismo.””? Si es el caso, ya no cabe entonces
preguntarse si la configuraciéon/disenno/atributo del producto que
constituye la marca trade dress representa una “necesidad compe-
titiva.” Por otro lado, tnicamente procede preguntarse si existe
necesidad competitiva por dicho atributo cuando no se cumple con
la regla tradicional. En ese caso se estaria ante la posibilidad de
que dicho tradre dress pudiera ser functional —no del punto de visto
utilitario- si no del punto de visto estético (“aesthetic functionality”), en

T Traffix, 33.
2 Qualitex Co v Jacobson Products, (1995) 514 U.S. 159, 169
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cuyo caso el lest aplicable es investigar si su proteccion representaria
para los competidores una “desventaja significativa ajena a la repu-
taciéon comercial.””

La funcionalidad estética asegura de que la marca trade dress no
impida que los competidores copien atributos de los productos que
son necesarios para la competencia efectiva. Con base en 7Traffix,
ha surgido el consenso de que la apreciaciéon de la funcionalidad
de cualquier marca #rade dress procede en dos pasos:’* primero, el
test tradicional (¢Es el trade dress esencial para el uso o proposito
del articulo o afecta el costo o calidad del mismo?). Si es el caso,
no se concede proteccién por ser funcional y no se requiere que
los terceros encuentren signos diferentes o alternativos al trade dress.
En cambio, si el test tradicional no se cumple, entonces —y solo en-
tonces- procede el segundo paso cuyo lest investiga si el trade dress
es funcional del punto de vista estético (¢Existe riesgo de que la
marca ponga a los competidores en desventaja significativa ajena a
la reputaciéon comercial?). Este segundo test es sumamente relevante
en el caso del trade dress que representa signos no tradicionales que
son particularmente esenciales para la competencia por escasos y
que los tribunales en EE.UU han aplicado para negar proteccion a
los signos olfativos,” gustativos,’® de colores,” etc..

S Traffix, 33.

" Eppendorf-Netheler-Hinz GmBh v Ritter GmBh, 289 F.3d 351,355-56 (Fifth Court
of Appeal, 2002)

7 In re Pohl-Boskamp GmBh, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (2013, TTAB)

% Inre NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, T'TAB); New York Pizzeria, Inc v Syal,
56 ESupp.3d 875, 881 (Southern District Texas, 2014).

7 Brunswick Corp v British Seagull, 35 ¥.2d.1527 (Fed.Cir., 1994) (El color negro en
los motores de botes y lanchas es functional, aun cuando no tiene un efecto utilitario
en el mecanismo de dichos motores, porque confiere una “ventaja competitiva” al fa-
cilitar la combinaciéon con otra variedad de colores y reducer la apariencia del tamafio
del motor).
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Por ejemplo, en 2006 en la decision In re N.V. Organon, la T'TAB
abordo por primera vez después de In re Clarke la cuestion del regis-
tro del sabor naranja como marca gustativa para medicamento de-
presivos. En principio acepté la Sala la posibilidad de que el sabor
—como el olor- pueda constituir una marca pero denegd su registro
por considerarlo utilitario, no en el sentido de incrementar la efec-
tividad del antidepresivo, sino en conferir una ventaja competitiva
que afecta la competencia (el sabor naranja quita el mal sabor del
medicamente e incrementa la ingesta por el paciente contribuyendo
asi a la observancia) y por ende funcional de acuerdo al test tradicio-
nal y al de necesidad competitiva.”® La Sala concluy6 que el sabor
naranja para antidepresivos “desempefia una funcién utilitaria que
no se puede monopolizar sin socavar la competencia en la industria
farmacéutica.”” El analisis en In re N.V Organon es también fun-
damentalmente diferente al analisis en In re Clarke cuando la Sala
decidi6 el registro del olor como marca, lo cual indica que esta
ultima debe citarse con muchas reservas. Mientras que el analisis
In re Clarke se focaliz6 en la cuestién de distintividad adquirida por
la solicitante quien agregd el olor de plumeria a una madeja de
hilo, en In re NV Organon el analisis de la registrabilidad del sabor
inicia con una amplia discusion del requisito de no funcionalidad y
concluye con la discusién de su capacidad intrinseca de servir como
marca de los productos del solicitante.*

Este analisis fue aprobado por un tribunal federal en 2014,
quien recordd que tanto Samara que sirve de base para clasificar
a los sabores como a los olores como “product-design” trade dress
como las sentencias Qualitex/ Traffix imponen grandes obstaculos
para la protecciéon de dichas marcas no tradicionales.” Por tanto, la

8 Inre NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)
7 Inre NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)
80 In re NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (2006, TTAB)

8 New York Pizzeria, Inc v Syal, 56 F.Supp.3d 875, 881-882 (Southern District
Texas, 2014)
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decision In re Clarke citada como precedente de “best practice” por
el legislador mexicano en la discusiéon de la iniciativa de reforma
en 2017 no tiene mas la fuerza de precedente, y su valor ha queda-
do sumamente acotado tanto por decisiones judiciales posteriores
como por la intervencion legislativa que declaré implicitamente a
todo el trade dress como funcional a menos que el solicitante o actor
pruebe lo contrario.

En suma, la proteccién de marcas trade dress, incluyendo los
olores y los sonidos que menciona el T-MEC, se halla fuertemen-
te acotada en la legislacién estadounidense tanto por precedentes
judiciales como por intervencién legislativa. Primero, el requisito
de distintividad para ese tipo de product-design trade dress es mas one-
roso al no permitir ni el registro ni la proteccion salvo que exista
prueba (extensa) de secondary meaning. Estados Unidos no contempla
la posibilidad de registro o proteccién con base en “distintividad
intrinseca” para ninguna forma de product-design (por ejemplo, for-
mas, colores, sabores, olores, sonidos, o su combinacién). Segunda,
la presuncién legal creada en la jurisprudencia de la Corte Suprema
relacionada con la falta de “predisposicién del consumidor” hacia
el “product-design trade dress” dificulta mas la conclusiéon de que
signos como los olores o los sonidos sean intrinsecamente aptos
para distinguir. Tercero, el legislador estadounidense impuso desde
1998 la regla general de requerir al solicitante/actor de cualquier
trade dress de demonstrar que su marca no es funcional. Esta regla
incluye a los olores y a los sonidos. La Corte en su jurisprudencia
ha desarrollado una amplia definicién de “funcionalidad,” a través
de la cual los tribunales han frecuentemente denegado la protecciéon
por concluir que el signo olfativo o sonoro en cuestion es funcional.
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I1l. LeGgisLAcION DE LA UNI6N EurorPEA (EU))

1. ConcEPTO EUrROPEO DE “TRADE DREsSs”

La legislacién europea no menciona el concepto de “trade dress”
como tal. Sin embargo, en las primeras interpretaciones de la Pri-
mera Directiva de 1988 (la Directiva) y del Reglamento Europeo de
la Marca Comunitaria de 2002 (el Reglamento) el Tribunal de Justi-
cia de la UE (TJEU) adopto6 una vision tan extensa del concepto de
marca que signos constituidos por trade dress también han sido acep-
tados como categorias registrables. Lo que los tribunales estadouni-
denses llaman “trade dress,” el TJEU lo subsume en el concepto de

9982

“marca compleja” o “marca get-up” consistente en “elementos de

presentacion” de la marca.?” En otros asuntos, el TJEU interpreta
de manera muy elastica el concepto de “forma” o “diseno” para

enmarcar figuras de frade dress compuesto por “product design”®

9585

o “decoracién de restaurante,”® como se conocen en los Estados
Unidos. Ello empero no significa que la mera aceptacién de marca
trade dress satisfaga ipso facto el criterio europeo de caracter distintivo

intrinseco o que el registro se mantenga por adquisicion de caracter

8 Asunto C-286/04 P Euromex SA v OHIM, 2005 1-05797, (LJEU, 30 de junio
2005), apartado [26]; Asunto C445/13 P, Voss of Norway ASA, ECLI:EU:C:2015:303
(LJEU, 7 de mayo 2015), apartado [125]

8 Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P Procter & Gamble v OHIM, 2004
1-05141 (TJEU, 29 de abril 2004), apartado [65] (marca tridimensional compuesta de
elementos de forma y colores para pastillas usadas en lavadoras o lavavajilas); Asun-
to C144/06 P Henkel KGaA v OAIM, ECLI:EU:C:2007:577 (4 de octubre 2007).

8 Asunto C144/06 P Henkel KGaA v OAIM, ECLL:EU:C:2007:577 (4 de octubre
2007)

‘marca trade dress compuesta por una pastilla rectangular roja y blanca con un
nucleo oval azul)

% Asunto C421/13 Apple Inc v DPUM, ECLI:EU:C:2014:2070 (10 de julio 2014)
(“Apple”)
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distintivo atn cuando la marca sea funcional de acuerdo a la norma
tripartita europea sobre funcionalidad.®

En las primeras opiniones relacionadas con el criterio de carac-
ter distintivo intrinseco y su grado requerido en el caso de signos
tridimensionales, el TJEU acept6 signos que representaban “trade
dress” compuesto por combinaciones de varios elementos de forma
y colores sin cuestionar si dichas representaciones se enmarcaban
en alguna de las categorias enlistadas en la Directiva o el Reglamen-

7 sonoros® asi como los colores

to. De hecho, los signos olfativos,®
en si*” y sus combinaciones” fueren declarados capaces de consti-
tuir una “marca”, no obstante que ni la Directiva ni el Reglamen-
to los mencionaban. Sin embargo, la legislaciéon europea antes de
2015 requeria que todo signo fuera objeto de una representacion
“grafica.” Para satisfacer dicho requisito grafico, el TJEU requirio
que la representacion fuera clara, precisa, completa en si misma,
facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva —los llamados
requisitos Steckmann- a fin de permitir a la Oficina, a los competido-
res y al publico comprender con la simple consulta del Registro la
extension del derecho conferido. El test Steckmann vino a representar

% Ejemplos de marcas trade dress que habrian acretidado sobradamente un ca-

racter distintivo adquirido (secondary meaning) pero a las que se les aplico la regla de la
no funcionalidad son Philps v Remington, Lego, Rubik’s Cube.

8 Sieckmann

% Asunto C-283/01 Shield Mark BV, 2003 1-14313 (TJEU, 27 de noviembre 2003)
(representacion “grafica” de una marca Sonora) (“Shield Mark”™)

8 Asunto C-104/01 Libertel Groep BV, 2003 1-03793 (LJEU, 6 de mayo 2003) (re-
presentacion grafica de marca de color en si sin contornos para servicios) (“Libertel”)

9% Asunto C-49/02 Heidelberger Bauchemie Gmb, 2004 1-06129 (TJEU, 24 de junio
2004) (representacion grafica de combinacion de colores para ciertos servicios) (“Hei-
delberger”).
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un gran obstaculo para el registro de muchos signos carentes de
visibilidad, pero igualmente para aquellos como los colores’ o sus
combinaciones.”

2. OBJETIVOs DE INTERESs GENERAL QUE PERSIGUE EL REGISTRO

Desde sus primeras decisiones, el TJEU adopt6 una interpretacion
teleologica de todos los motivos para denegar de manera absoluta el
registro al reconocer que cada una de ellos respondia a un objetivo
de interés publico y no debian, por tanto, interpretarse literalmente
sino a la luz de dicho interés ptblico especifico. Por ejemplo, a pesar
de establecer la regla que el motivo de denegaciéon por “falta de ca-
racter distintivo” responde Unicamente al interés general de que la
marca desempene su funcion esencial de indicar el origen comercial,
el TJEU ha reconocido que al apreciar la distintividad en el caso de
signos escasos o limitados como los colores, procede también tener
en cuenta un “imperativo de disponiblidad” a favor de los com-
petidores del solicitante del registro.”” Asi, al apreciar el cardcter
distinto intrinseco de los colores, proceden los tribunales europeos a
ponderar el “interés general en que no se restrinja indebidamente la
disponibilidad de los colores para los demas operadores que ofrecen
productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se

solicita el registro.””*

Cuanto mayor sea el numero de productos o
servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es

la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido por la marca

9 Société des Produits Nestlé SA v Cadbury, [2013] EWCA Civ 1174 (Tribunal de Ape-
lacion de Inglaterra, 4 de octubre 2013), apartado [51]

92 Asunto C-49/02 Heidelberger Bauchemie Gmb, 2004 1-06129 (TJEU, 24 de ju-
nio 2004). Vease también, Asunto C-124/19 Red Bull GmbH v EUIPO, ECLI:EU-
:C:2019:641 (TJEU, 29 de julio 2019) (marca compuesta por combinacién de dos
colores (azul y plateado) por si solos para bebidas)

9 Libertel, parrafo [55]

9 Libertel, parrafo [55]
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sea exorbitante y sea por ello contrario a dicho imperativo de dis-
ponibilidad.” Este “imperativo de no restringir indebidamente la
disponibilidad” de ciertos signos en detrimento de los competidores
actuales (inclusive futuros) del solicitante se sustenta en el principio
general de la libre competencia: el derecho conferido por la mar-
ca no debe implicar privaciéon o restriccion a otros competidores a
clertos signos necesario para la competencia efectiva simplemente
porque el solicitante fue el primero en solicitar el registro.”

Un interés general muy similar basado en el imperativo de dis-
ponibilidad se aplica a los motivos de denegacién por ser las marcas
“descriptivas,” “habituales en el lenguaje comtn” o “funcionales.”
Este imperativo de disponibilidad impide que dichos signos se reser-
ven a una sola empresa por existir un objetivo de interés general que
exige que “puedan ser libremente utilizados por todos,” sean o no
competidores del solicitante.”” Asi, una palabra cuyo significado en
el diccionario y en la mente del consumidor medio remita a alguna
caracteristica del producto o servicio en cuestion debe ser denegada
por la necesidad de mantenerla libre para todos.” Igualmente, un
signo compuesto exclusivamente de la forma del producto cuyas
caracteristicas esenciales respondan a una funcién técnica —y hayan
sido elegidas para cumplirla-? e inclusive signos compuestos de ca-
racteristicas exteriores del producto que no siendo técnicas pueden
conferir, no obstante, un valor tan substancial al producto que el re-

S Libertel, parrafo [56]
9% Libertel, parrafo [56]
97 Asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01 Linde, 2003 1-03161 (TJEU, 8 de abril

2003), parrafo [73] (“Linde”); Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 Windsurfing,
1999 1-02779 (TJEU, 4 de mayo 1999), parrafo [25] (“Windsurfing”)

% Asunto C-191/01 OAMI v v Wm. Wrigley Jr Co. 2003 1-12447 (TJEU, 23 de
octubre 2003), apartad [35] (marca compuesta por el sintagma “double-mint,” o “do-
ble-menta,” para gomas de mascar).

9 Asunto C-299/99 Phulips v Remington, 2002 1-05475 (TJEU, 18 de junio 2002),
parrafo [80];
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gistro “se utilice para obtener una ventaja desleal en el mercado, es
decir, una ventaja que no resulte de una competencia basada en el
precio y en la calidad.”'™ Por tanto, dichas causales de denegacion
responden al “imperativo de disponibilidad” que garantiza que las
formas compuestas de caracteristicas técnicas, genéricas o aquellas
que confieren un valor substancial al producto —lo que la Corte Su-
prema en 7raffix llamo6 funcionalidad estética- no se reserven a una
sola empresa y que se mantengan en el dominio publico pudiendo
ser libremente utilizadas por todos.

La jurisprudencia europea reconoce entonces al menos tres ob-
jetivos generales que subyacen en cada uno de los motivos de de-
negacién y que constituyen obstaculos importantisimos de interés
publico al momento de decidir cuestiones de registro de marcas, a
saber:

1. el objetivo general de que la marca desempene su funcion
esencial que se enlaza estrechamente con los intereses de los
consumidores (motivo por carecer de caracter distintivo);

2. el objetivo especifico que responde al imperativo de disponib-
ilidad que consiste en no restringir indebidamente la dis-
ponibilidad de ciertos signos escasos y ligado estrechamente
a los intereses de los competidores del solicitante (motivo por
carecer de caracter distintivo aplicado a los colores e inclu-

sy

3. el objetivo general que responde al imperativo de garantizar

sive a las formas de productos

que signos considerados como descriptivos, habituales o fun-
cionales (desde el punto de vista natural, utilitario o estético)

1% Conclusiones del Abogado General Szpunar en el Asunto C205/13 Hauck
GmbH & Co. KG v Stokke A/S, ECLI:IEU:C:2014:322 (14 de mayo 2014), parrafos [79-
80] y ver también la decision del TJEU, ECLI:EU:C:2014:2233, de 18 de septiembre
de 2014, parrafos [31-32].

0 In re Bongrain, [2004] EWCA Civ 1690 (Tribunal de Apelacién de Inglaterra,
17 de deciembre 2004), apartado [24]
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“permanezcan libres para ser utilizados por todos,” y liga-
do estrechamente a los intereses de todos los participantes
econdémicos.

3. CrITERIO EuroPEO DEL CARACTER DISTINTIVO

En la jurisprudencia europea, el caracter distintivo significa que
la marca “permite identificar el producto para el que se solicita el
registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada v,
por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empre-
sas.”!”? Esta intepretacién evoca la corriente econdémica de la escue-
la de Chicago, la cual explica como los signos distintivos auxilian
a los consumidores en el mercado en sus decisiones de compras.'"”
Ademas, dicho caracter distintivo debe apreciarse en concreto (nunca
en abstracto) y siempre teniendo en cuenta dos extremos importan-
tes: primero, los bienes o servicios para los que se solicita el registro
y, segundo, la percepcién que de ellos tiene el publico relevante,
“que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normal-
mente informado y razonablemente atento y perspicaz.”'"* Aunado
a los intereses generales arriba descritos que actian como barreras
del interés publico contra la reservacion de ciertos signos, el TJEU
ha también pintado una imagen especifica de las expectativas y
percepcion que se suponen del consumidor medio europeo, y que
también incrementan la dificultad del registro de marcas no tradi-
cionales como los olores, sonidos, formas o embalaje de productos
e inclusive de los anuncios comerciales o slogans.!” En principio,

102 P&G, parrafo [32]
103 William Landes and Richard Posner, “Trademark Law: An Economic Pers-

pective” (1987) 2 Journal of Law and Economics, 265
10 P&G, parrafo [33]

1% Asunto C-64/02 P, OHIM v Erpo Mdibelwerk GmbH, 2004 1-10031 (TJEU, 21
de octubre 2004), apartado [35] (“ Las autoridades podran tener en cuenta que los
consumidores medios no tienen la costumbre de deducir el origen de los productos a
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el derecho europeo no permite aplicar un estandar de distintividad
mas oneroso a las marcas no tradicionales en comparaciéon con las
marcas tradicionales compuestas de signos nominativos o figurati-
vos; dicho estandar (sea intrinseco o adquirido) es el mismo para
todas las marcas, cualquiera que sea su naturaleza.'” Sobre esto di-
fiere significativamente el derecho europeo del derecho estadouni-
dense, el cual si opera diferentes estandares de distintividad depen-
diendo de la naturaleza ontolégica del signo. El product-design trade
dress (incluyendo marcas no tradicionales que constituyan atributos
del producto) debe siempre acreditar el caracter distintivo adquiri-
do (o secondary meaning). Sin embargo, la jurisprudencia europea ha
desarrollado reglas aplicables en la determinacién del registro que
preconizan la realidad de las practicas comerciales cuyo resultado

13

no favorece a los solicitantes de marcas no tradicionales que “se
confunden con el aspecto del propio producto.”'”’

Por ejemplo, el TJEU ha precisado que el consumidor medio no
reacciona de la misma manera al confrontarse con diferentes tipos
de marcas, particularmente aquellas compuestas por trade dress, en
virtud de que la naturaleza misma del signo cuyo registro se solicita
puede incidir en la percepcion del consumidor. Dicha percepcion no
es necesariamente la misma cuando se pretende acreditar la aptitud
de las marcas trade dress para identificar el origen comercial. Asi, es
regla firme desde hace mas de dos décadas en la jurisprudencia que
“los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el
origen de los productos basandose en su forma o en la de su envase,
al margen de todo elemento grafico o textual...”'” Tampoco tienen
ese costumbre cuando se trata de colores.'” El TJEU ha sido claro

partir de tales esloganes.”) (“Erpo”)
106 P&G, parrrafo [36]; Linde
07 P&G, parrrafo [56]

1% Asuntos acumulados C468/01 P a C472/01 P, P&G v OHIM, 2004 1-05141(1-
JEU, 29 de abril 2004), apartado [36] (P&G)

109 Tibertel
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ene que, por consiguiente, esta regla implica que “puede resultar
mas dificil de acreditar el caracter distintivo cuando se trate de
una marca tridimensional que cuando se trate de una marca de-
nominativa o figurativa.”''’ La misma dificultad surge en relacién

con colores,!!! 12 13

sabores,'' olores,'"” sonidos, hologramas, elementos
multimedia e inclusive los avisos comerciales o slogans.''* Esta regla
europea de “ausencia de costumbre” para atribuir origen comercial
a marcas no tradicionales es equivalente a la de la Corte Suprema
de los EE.UU, de acuerdo a la cual no existe “predisposicion del
consumidor” para ver en las marcas trade dress —que comprenden la
forma, disefio o el color- una indicacién de origen del producto. En
ese orden de ideas, el TJEU ha creado la regla de que “cuanto mas
se acerque la forma cuyo registro se solicita a la forma mas proba-
ble que tendra el producto de que se trata, mas verosimil serd que
dicha forma carezca de caracter distintivo...”!"> Formas, disefios o
combinaciones de elementos que son nuevas (inclusive Gnicas) que
no tienen equivalente en el mercado pueden de cualquier modo
considerarse desprovistas de caracter distintivo e incapaces de in-
dicar el origen comercial en virtud de que constituyen soluciones
obvias o faciles de que el consumidor las imagine en relaciéon con

los productos seleccionados.

10 P&G, apartado [36]
" Libertel
12 Asunto R-120/2001-2, Ely Lilly (Sala Segunda, OAMI, 4 de agosto 2003),

apartado [16] (aplicacion de registro de marca gustativa descrita como “el sabor a
fresa artificial” para preparaciones farmaceuticas)

3 Asunto R-711/1999-3, Mpyles Lid’s Application (Sala Tercera, OAMI, 5 de di-
ciembre 2001), [2003] E'T.M.R. 56, apartado [40] (aplicacion de registro de marca
olfativa descrita como “el olor a frambuesa” para combustibles, en particular de motor
y a diesel.)

1 Erpo, apartado [35]

5 P&G, parrafo
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Con base en esas reglas, resulta de reiterada jurisprudencia que
“s6lo una marca que, de una manera significativa, difiera de la
norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla
su funcién esencial de origen no esta desprovista de caracter distin-
tivo...” "% Simples variantes de la forma (o del embalaje) habitual
se consideran “meras diferencias” de la norma; como tal, son inca-
paces de ser vistas por el consumidor medio como indicaciones de
origen.""” A simple vista, pareciera que cualquier signo que difiera
de manera significativa de la norma del sector bastaria para no
considerarlo, ipso_facto, desprovisto de aptitud para indicar el origen.
Sin embargo, dicho criterio de “divergencia significativa” contiene
mas bien dos extremos importantes: uno empirico, relacionado con
el grado de diferencia en el sector de que se trate, y el otro norma-
tivo, relacionado con la necesidad de cumplir la funcién esencial
de origen con arreglo a las expectativas del consumidor medio, lo
cual podria o no (mas no necesariamente tendria que) ocurrir en el
caso de ser sumamente diferente. Este fest de “diferencia significa-

tiva” constituye un estandar sumamente oneroso para acreditar el

16 P&G, parrafo [37]; Henkel, apartado [49]

"7 Asunto C-218/01, Henkel v DPUM, 2004 1-01725 (TJEU, 12 de febrero de
2004), apartado [49] (en esta decision el TJEU adopté por primera vez el criterio de
la “divergencia significativa” para todas las marcas tridimensionales compuestas por
la forma o el envalaje del product). Ver ejemplos de marcas trade dress consideradas
meras variantes e incapaces de guiar al consumidor como indicaciones intrinsecas
del origen, Asunto C445/13 P, Toss of Norway ASA, ECLI:EU:C:2015:303 (TJEU, 7 de
mayo 2015), apartados [94-95] (forma de una botella para amparar bebidas); Asunto
C417/16 P August Stork KG v EUIPO, ECLLEU:'T:2016:284 (TJEU, 10 de mayo 2016),
apartados [42-43] (marca trade dress compuesta por la representacion de un paque-
te de forma cuadra blanco y azul para barras de chocolate). Gomo ejemplo de una
marca lrade dress compuesta por la forma de una botella que, de mandera cuestiona-
ble, si se consider6 que satisfizo el criterio de la “divergencia significativa, ver Asunto
C783/18 P, EUIPO v Wgos GmbH, ECLI:EU:C:2019:1073 (LJEU, 12 de diciembre
2019). Sin embargo, dicha marca fue posteriormente denegada por considerse ne-
cesaria para obtener un resultado técnico, Asunto T-10/22 Waos GmbH v EUIPO,
ECLI:EU:T:2023:377 (TGEU, 5 de julio 2023)
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caracter distintivo instrisenco de marcas compuestas por trade dress
que no fueron todavia objeto de uso comercial. En la practica, un
gran numero de ellas no acreditan la divergencia significativa y son
denegadas registro por la EUIPO, los tribunales y el TJEU.''

En general, para aplicar el estandar de “diferencia significativa,”
se require que el signo propuesto no sea independiente de la apa-
riencia del producto o se confunda con el mismo, o cuando el signo
esté constituido por la representacion de la disposicion del espacio
fisico en el que se prestan los servicios para los que se ha solicitado
el registro como marca (el llamado “business décor trade dress”).'"?
Muchos marcas trade dress constituidas por la forma o el envase del
producto, o la forma o disposicion del establecimiento en el que se
prestan servicios al publico, constituyen meras variantes de formas
habituales que no difieren significativamente de la norma vy, por
consecuencia, estan desprovistas de distintividad intrinseca. Sin em-
bargo, no procede aplicar dicho fest de “divergencia significativa”
en todos los casos que involucren marcas no tradicionales.'™ Ahora
analizaremos las reglas especificas que sustentan el criterio de “di-
vergencia significativa” en el la apreciacion del caracter distintivo
de las marcas sonoras y las olfativas.

118 Ramirez-Montes, César, op. cit.

19 Apple, apartado [20]; Asunto C-456.19 Aktiebolaget Ostgotatrafiken v
POR, ECLI:EU:C:2020:813 (TJEU, 8 de octubre 2020), apartado [41]

120 Por ejemplo, el TJEU ha declarado que no se aplica en el caso de las
marcas de posicion para amparar servicios (al contrario de productos, caso
en el cual si se aplicaria) cuando dichas marcas se componen de elementos
graficos (composiciones de colores ordenadas sistematicamente) que estan
destinados a ser colocados de manera determinada en los bienes utilizados
en la prestacion de esos servicios. Ver, Aktiebolaget Ostgétatrafiken v POR,
ECLI:EU:C:2020:813 (TJEU, 8 de octubre 2020), apartado [41]
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4. MaArRcas SoNORAS EN LA UE

En 2021, el Tribunal General de la UE (TGUE) declar6 que tam-
poco era permisible aplicar el criterio de “divergencia significativa”
para acreditar la distintividad intrinseca de las marcas sonoras —en
este caso, un signo sonoro que recuerda el sonido que se produce
al abrir una lata de bebida, para amparar diferentes bebidas tales
como cervezas, café y gaseosas.'”! Puntualizé que, al igual que las
marcas denominativas y las figurativas, una marca sonora “consiste
en un signo independiente del aspecto externo o de la forma de
los productos que designa” y, por ello, no procede aplicar el crite-
rio basado en si dicha marca difiere de manera significativa de la
norma o de los usos del sector para acreditar el caracter distintivo
requerido.'” Rechaz6 la interpretacion de la Sala de Recurso, la
cual habia requerido que cuando el signo sonoro cuyo registro se
solicita reproduce un sonido inherente a los productos o a sus usos,
dicho signo debia diferir de manera significativa de la norma.'*?
Recordd el TGUE su propria jurisprudencia en donde previa-
mente habia establecido que, para registrar “la repeticién de un
sonido que se asemeja [...] a un timbre” de teléfono compuesto por
la repeticion de dos breves notas como marca sonora para distinguir
servicios de television y productos de papeleria,'?* es necesario que
“posea cierta fuerza que permita al consumidor pertinente perci-
birlo y considerarlo como marca y no como elemento de caracter

2 Asunto T-668/ 19 Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Cov EUIPO, ECLLI:EU-
:'1:2021:420 (TGEU, 7 de julio de 2021), apartado [2]. Ese sonido era seguido de un
silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos.

122 Asunto T-668/19 Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co v EUIPO,
ECLI:EU:T:2021:420 (TGEU, 7 de julio de 2021), apartado [31]

125 Ardagh Metal,, apartado [22]

12t Asunto T-408/15 Globo Comunicagio e Participagoes S/A, ECLEEU:T:2016:468
(TJEU, 13 septiembre 2016), apartados [49-50]
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funcional o indicador sin caracteristicas intrinsecas propias.”!®

Marcas sonoras constituidas por una “excesiva simplicidad” vy
“trivialidad” en la secuencia de notas se consideran inadecuadas
para el registro.'”® Sin embargo, a pesar de rechazar la “divergencia
significativa” como criterio para acreditar la funcién indicativa de
marcas sonoras, el TGUE arrib6 a una conclusion casi idéntica a la
de Sala. En efecto, dicho TGUE concluy6 que el ptblico pertinente
percibira el signo sonoro compuesto por el sonido del burbujeo al
abrir una lata de bebida gaseosa “como una variante de los sonidos
habitualmente emitidos por bebidas en el momento de la apertura
de su envase.”'” Resalté que la combinaciéon de elementos —breve
silencio después de la apertura de una lata y la duraciéon del burbu-
jeo- “no es inusual en su estructura...[dado que] corresponden a los
elementos previsibles y habituales en el mercado de las bebidas,”!*
inclusive en el caso de las bebidas que no son gaseosas.

Aun cuando el criterio oneroso de la “divergencia significativa”
no se aplica a las marcas sonoras, las reglas empiricas que inciden
en la percepciéon del consumidor medio si tienen aplicacién y, en
consecuencia, resultara mas dificil acreditar su facultad identifica-
tiva para el registro. Por ejemplo, constituye jurisprudencia reite-
rada del TGUE que, aunque el publico suela percibir las marcas
denominativas o figurativas como signos que identifican el origen
comercial de productos, “no ocurre necesariamente lo mismo cuan-
do el signo estd compuesto Gnicamente por un elemento sonoro.”!*
Ello no quita reconocer que, en el caso de ciertos servicios como la
difusiéon de programas de television y radio o de productos como
soportes informaticos, “es posible que no sea infrecuente que el

' Ardagh Metal, apartado [24] en donde cita Globo Comunicagao.
125 Ardagh Metal, apartado [27]

27 Ardagh Metal, apartado [45]

8 Ardagh Metal, apartado [47]

129 Ardagh Metal,, apartado [25]; Globo Comunicagdo, apartado [42]

IS

1

o
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consumidor los identifique mediante un elemento sonoro.”"*” Sin
embargo, resultara dificil acreditar caracter distintivo debido a que
deben existir indicios de que el consumer de los productos o servi-
cios puede establecer un vinculo con dicho origen comercial “por
la mera percepciéon de la marca,” es decir, sin combinarla con otros
elementos denominativos o figurativos, o inclusive otra marca."”! En
las practicas comerciales actuales es poco frecuente que el consumi-
dor encuentre un signo sonoro como unico identificador comercial.

5. MARcAs OLFATIVAS EN LA UE

Hasta ahora los tribunales europeos tnicamente han abordado el
tema del registro de los olores como marcas olfativas en el marco de
su representacion grdfica, mas nunca en la apreciacion de su capaci-
dad intrinseca para orientar a los consumidores en la identificacion
del origen comercial de los productos/servicios seleccionados.'* En
las reformas europeas de 2015 desaparecié el requisito “grafico”,
quedando solamente la obligaciéon de representar la marca en el
Registro de manera tal que “permita a las autoridades competentes
y al publico en general determinar el objeto claro y preciso de la
proteccién otorgada...”'™ Adn cuando anteriormente la definicion
de marca europea tnicamente comprendia signos que podian re-
presentarse visualmente, se desprende de las sentencias Sieckmann
y Shield Mark que dicha definiciéon no era limitativa y, por deduc-
cion, comprendia también a los signos que en si mismos no puedan

B0 Globo Comunicagdo, apartados [43-44]
B Ardagh Metal, apartado [25];
12 Asunto C-373/00 Sieckmann v DPUM, 2002 1-11737 (TJEU, 12 de diciembre

2002); Asunto T-305/04 Eden SARL v OHIM, 2005 11-04705 (TGEU, 27 de octubre
2005)

1% Articulo 3, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de marcas (version refundida) (“TMD 2015%).



CESAR JOEL RAMIREZ MONTES 53

percibirse visualmente —como los olores o los sonidos, inclusive los
sabores- por el simple hecho de no estar expresamente excluidos.'*
La tnica condiciéon era que pudieran siempre representarse —por
medio de figuras, lineas o caracteres- de manera “clara, precisa,
completa en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva” (los llamados criterios Steckmann).'”

No obstante dichas reformas de 2015, dos grandes dificultades
se imponen al registro de las marcas olfativas. Primeramente, la
“representacion” ya no debe ser “grafica” pero si “clara y precisa”
para la Oficina y el puablico, que incluye consumidores medios y
agentes econémicos. Se cambia el énfasis del lente a través del cual
se aprecia la representacion: del signo propuesto en si a su com-
prension satisfactoria por la autoridad y del puablico.'™ Ademas de
eso, en uno de los considerandos el legislador europeo insert6 los
criterios Steckmann,' lo cual viene a dificultar que los olores puedan
ser objeto de una representacion aceptable para su registro. Con
arreglo a Sieckmann, ni la descripcion verbal, ni la férmula quimica,
ni el depésito de una muestra —ni mucho menos la combinacién
de esos elementos- son representaciones aceptables de las marcas
olfativas. Esto contrasta con la practica del IMPI en México que
acepta como representacion aceptable la descripcion verbal que,
como hemos visto, no es precisa, objetiva e inequivoca, lo que con-
traviene el requisito de que la representaciéon permita determinar el
objeto “claro y preciso” de la proteccion con arreglo al articulo 171
de la misma LFPPL

Bt Sieckmann, apartado [44]; Asunto 283/01 Shield Mark BV, 2003
1-14313 (TJEU, 27 de septiembre 2003), apartado [35]

1% Eden Sarl, apartado [24]

1% Fields, Désirée y Muller, Alasdair “Going against Tradition: the Effect
of Eliminating the Requirement of Rrepresenting a Trade Mark Graphically
on Applications for Non-Traditional Trade Marks”, EIPR, 2017, p. 24.

157 Recital 13, TMD 2015.
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Segundo, no obstante reconocer que “la memoria olfativa es
probablemente la mas fiable de que dispone el ser humano” vy, por
ende, “los operadores econémicos tienen un interés evidente en uti-

lizar signos olfativos para identificar sus productos,”'*

no por ello
los tribunales europeos han flexibilizado o modificado los requisitos
de proteccién para facilitar su registro. Por ejemplo, al determi-
nar si una marca puede funcionar como signo de comunicacion,
procede tener en cuenta de que “la percepciéon de los circulos co-
merciales pertinentes de una marca olfativa no es la misma que la
de una marca nominativa.”"*? Dicha regla empirica equivale a una
presuncion legal de que el consumidor medio no tiene generalmen-
te la costumbre de percibir una indicaciéon de origen en los signos
olfativos y, en consecuencia, sera mas dificil acreditar que presentan
suficiente facultad identificativa intrinseca para el registro. Este fac-
tor importante —basado en la naturaleza misma del signo- tiene una
gran incidencia inclusive en la apreciacién del caracter distintivo
adquirido por el uso (o secondary meaning), puesto que recuerda a
las autoridades que es legitimo tener en cuenta las dificultades que
pudieran presentarse al determinar la existencia o no del caracter
distintivo de ciertas marcas.'* Dicha adquisicién representa una ex-
cepcion al motivo de denegacion por falta de capacidad distintiva
intrinseca que las reformas de 2018 introdujeron por primera vez
en México.

En la iniciativa de reforma de 2017 y en las deliberaciones de
comisiones se cit6 una decisiéon de la entonces Oficina para la Ar-
monizaciéon del Mercado Interior (OAMI, la EUIPO a partir de
2017) en la cual la Segunda Sala de Recurso acepté en 1999 la
marca olfativa descrita verbalmente como “el olor a hierba recién

138 Eden Sarl, apartado [25]
159 Myles, 728-729

0 Asuntos acumulados C217/13y C218/13 Oberbank AG, ECLI:EU:C:2014:2012
(TJEU, 19 de junio 2014), apartados [45-47]
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cortada” para pelotas de tenis.'*!

Esa decision, sin embargo, pre-
cede a la interpretaciéon de la “representaciéon grafica” adoptada
en 2002 por el TJEU in Sieckmann vy, por tanto, es contraria a los
criterios ahi estipulados. Su valor es ademas sumamente limitado: la
Sala nunca abordo6 la cuestién de la apreciacion de la capacidad in-
trinseca del signo olfativo para identificar el origen comercial.'* Se
le considera como una “perla en el desierto” por ser “una decisiéon
aislada sin epigonos.”' De hecho, las mismas salas de la EUTPO

1 Es ademas cues-

declinan aplicarla como precedente aceptable.
tionable por otros motivos. El solicitante del “olor a hierba recién
cortada” recurrid la denegacién por considerar el examinador que
dicha descripcién no era una “representaciéon grafica” aceptable
del olor; la Segunda Sala anul6 las conclusiones del examinador y
acogi6 el recurso. Para la Sala, “el olor a hierba recién cortada es
un olor distintivo que todos reconocen por experiencia’ y, en con-
secuencia, “la descripcién sometida...es apropiada y cumple con
el requisito de representacion grafica.”'* En vez de examinar la
representaciéon misma del signo como identificador del derecho re-
clamado, de manera cuestionable se baso6 la Sala en el conocimiento
previo del publico como referente.

Resulta claro entonces que, contrario a las discusiones par-
lamentarias en México durante las reformas de 2018 y de 2020,
actualmente el derecho europeo no facilita el registro ni de marcas

" Asunto R-156/1998-2 Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing (Segunda
Sala de Recurso, OAMI, 11 de febrero de 1999). (“Senta”)1

12 Senta, apartados [14-15]
15 Sieckmann, Cionclusiones del Abogado General Jacobo Colomer, apartado [32]

" Asunto R-445/2003-4 Pikolino’s Intercontinental SA, (Cuarta Sala, OAMI, 12 de
diciembre 2005), apartado [17] (La Sala rechazo6 la descripcion de marca olfativa
como “el olor a limén” para suelas de zapatos, y estim6 que Senta fue una “decision
excepcional.”); Asunto R-186/2000-4, Institute pour la Protection des Fragrances (I.PE)
(Cuarta Sala, OAMI, 19 de enero 2004), apartado [21]; Mpyles, apartado [47]

5 Senta, apartados [14-15]
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olfativas ni sonoras, ni mucho menos el trade dress.'*® Al contrario,
las reformas europeas a la Directiva en 2015 y al Reglamento que
entraron en vigor en 2017 han endurecido los criterios de registro
y reforzado las posibilidades para denegar el registro. Atn mas, di-
chas reformas europeas extendieron el criterio de la funcionalidad
como motivo de exclusiéon permanente —que no acepta el secondary
meaning como excepcion- mas alla de la “forma”para incluir también
cualquier “otra caracteristica” del producto cuyo objetivo es incluir
todo tipo de marca trade dress compuesta por signos olfativos, sono-
ros, hologramas, multimedia, colores, etc. Como se explica lineas
abajo, la extension a “la forma u otra caracteristica” representa un
contra-peso positivo en pos de la competencia libre como resultado
de una concepto de marca sumamente amplio y, a la vez, constituye
un obstdculo mas que asegura el interés publico por encima de los
interéses econémicos particulares.

6. CrITERIO EurROPEO DE FUNCIONALIDAD

Al igual que en la legislacién estadounidense, las marcas no tradi-
cionales como los olores y los sonidos asi como aquellas compuestas
por trade dress pueden ser objeto de denegacién permanente de re-
gistro por considerarse “funcionales” en cualquier de tres supuestos
(signos “naturales, funcionales u ornamentales”) por ser contrarias
al interés general en mantener libres para todos los competidores
signos necesarios para la competencia efectiva.'*” El criterio de la
funcionalidad reivindica la libertad absoluta que tienen todos los
competidores para ofrecer productos alternativos cuyo diseno y/o

16 Al recurrir la denegacién del registro de marca trade dress compuesta por
una barra de chocolate con cuatro circulos, la empresa Mexicana Bimbo alegd que la
Sala de Recurso no consider6 la figura juridica del “trade dress” pero su argumento
fue rechazado por el TGUE. Ver, Asunto 1-240/15 Grupo Bimbo SA de CV, ECLI:EU-

:T:2016:327 (1 de junio 2016), apartados [48-49]
" Philps, apartado [80]; Symba Toys, apartados [36-38]; Lego, apartado [38]
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caracteristicas de uso incorporan esencialmente una solucién téc-
nica que resulta atractiva, desde el punto de vista funcional, para
los consumidores y que éstos buscaran en productos aparte de los
del titular de la marca.'*® El interés general preconizado por dicho
criterio es el de “evitar que la protecciéon conferida por el derecho
de marca se extienda mas alla de los signos que permiten distinguir
un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta
convertirse en un obstaculo a que éstos puedan ofrecer libremente
productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas carac-
teristicas de uso, compitiendo con el titular de la marca.”'*

El criterio de la funcionalidad comprende ciertos signos que nor-
mativamente no pueden constituir una marca. Constituye ademas
“un obstaculo preliminar” que puede impedir el registro inclusive
en aquellos casos en que se acredite que el signo reviste distintividad
adquirida (secondary meaning) gracias al uso que anteriormente se haya
hecho del mismo."”” Hasta antes de 2015, este criterio se limitaba
a signos constituidos exclusivamente por la forma del producto, o
por una representaciéon grafica de dicha forma, y fue aplicado para
51 el bloque
el cubo de Rubik," la costura de los pantalones G-Star,'*

anular el registro de la maquinita de afeitar de Philips,
152

Lego,

18 Philips, apartado [79]; Asuntos acumulado C337/12 P to C340/12 P Pi-Design
v 0AMI, ECLI:EU:C:2014:129 (6 de marzo 2014), apartado [56]; Lego, apartado [59]

9 Gimboe, apartado [25]; Philips, apartado [78]

150 Plalips, apartados [75-76]; Lego, apartado [47]

B Asunto 299/99 Philips v Remington, 2002 1-05475 (TJEU, 18 de junio 2002).

152 Lego

55 Asunto C30/15 P, Symba Tops GmbH v EUIPO, (TJEU, 10 de noviembre de
2016)

15t Asunto C-371/06, Benetton Group SpA v G-Star International BV, 2007 1-07709
(TJEU, 20 de septiembre de 2007)
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el mango de los cuchillos japoneses Yoshida,'” etc.'”® Ademas, el
TJEU ha rechazado una aplicacion restrictiva del criterio de fun-
cionalidad limitada a la representacion del signo en la solicitud de
registro para identificar las posibles caracteristicas funcionales del
signo y ha exhortado a las autoridades a “recurrir a informacién
adicional relativa al producto concreto.”’” Se permite asi la inge-
nieria inversa, a fin de no socavar el interés publico que sustenta el
criterio. Sin embargo, no permite dicho TJEU una interpretacién
demasiado elastica del concepto de “signo constituido exclusiva-
mente por la forma” del producto para aplicarlo a una marca de
posicion constituida por un color en si mismo aplicado a una parte
especifica de la suela de zapatos'® o a una marca constituida por
disefios bidimensionales decorativos colocados sobre productos

l 159

como una tela o un pape Dichas marcas podrian considerarse

195 Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, Pi-Design v Yoshida Metal (TJEU,
6 de marzo 2014)

%6 Asuntos acumulados C818/18 P and C6/19 P, The Yokohoma Co v Pirelli Tyre
SpA, ECLI:EU:C:2021:431 (TJEU, 3 de junio 2021) (marca tridimensional constitui-
da por una banda de rodadura de un neumatico); Asunto C-237/19 Gomboc Rutatd,
ECLLEU:C:2020:296, (TJEU, 23 de abril 2020) (marca tridimensional compuesta
por un objeto homogéneo formado por dos planos de simetria perpendiculares en-
tre si, siete caras lisas y aristas que separan dichas caras); Asunto C-215/14 Société
des Produits Nestlé SA v Cadbury UK, ECLI:EU:C:2015:604 (LJEU, 16 de septiembre
2015) (marca tridimensional consituida por la forma de la barra de chocolate Kit-
Kat); Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18 de
septiembre 2014) (marca tridimensional que representa la silla para ninos ajustable
“Tripp Trapp”).

57 Asunto C30/15 P, Symba Toys GmbH v EUIPO, (TJEU, 10 de noviembre de
2016) apartado [50]; Asuntos Acumulados C337/12 P a C340/12 P, Pi-Design v Yoshida
Metal (TJEU, 6 de marzo 2014), apartado [54]

158 Asunto C163/16, Louboutin v Van Haren Schoenen BV, ECLI:EU:C:2018:423
(TJEU, 12 de junio 2018) apartado [24] (explica que el concepto de “forma” “se en-
tiende generalmente en el sentido de que designa un conjunto de lineas o de contornos

que delimitan el producto de que se trate en el espacio.”)

199 Asunto C-21/18, Textilis v Svenskt Tenn AB, ECLI:EU:C:2019:199 (TJEU, 14 de
marzo 2019), apartado [42]
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compuestas mas bien de una “caracteristica” del producto —pero no
de la forma del mismo- para ser objeto de una posible aplicacion del
criterio de funcionalidad.

A partir de las reformas europeas de 2015, ese criterio se amplia
para quedar excluidos permanentemente los signos constituidos
exclusivamente por “la forma u otra caracteristica” 1) impuesta por
la naturaleza misma del producto, ii) necesaria para obtener un re-
sultado técnico, o 111) que dé un valor sustancial al producto. El cri-
terio europeo de funcionalidad comprende entonces tres diferentes
e independientes motivos por los cuales se pueden excluir un gran
numero de marcas frade dress por considerarse “funcionales,” bas-
tando que se cumpla uno sé6lo para denegar el registro. La norma
se asegura de mantener en el dominio publico “soluciones técnicas
o caracteristicas de uso de un producto,” en beneficio de los com-
petidores del titular de la marca —que buscan ofrecer productos al-
ternativos con dichas soluciones o caracteristicas- y de los usuarios
—quienes pueden buscarlas en los productos de competidores.'® El
sub-criterio de signos necesarios para obtener un resultado técnico
ha ocupado, por mucho, la atencién del TJEU. Sin embargo, la
jurisprudencia también ha abordado en menor grado los otros dos
sub-criterios.

Por ejemplo, la exclusiéon de “los signos impuestos por la natura-
leza del propio producto” no puede reducirse a la forma indispensa-
ble para la funcién del producto —la cual se limitaria exclusivamente
a “los productos llamados ‘naturales’- que no tienen sucedaneo, o a
los productos llamados “reglamentados” —cuya forma esta prescrita
por normas.”'®" Como ejemplos limitativos se mencionan la formas
predefinidas —sin una forma de sustitucion- tales como un platano

10" Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLL:EU:C:2014:322, (TJEU,
18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU-
:G:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [28]

1% Asunto 205/ 13 Hauck GmbH v Stokke A/, ECLI:EU:C:2014:2233 (TJEU, 18
de septiembre 2014), apartado [24]
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para platanos o la de una pelota de rugby para rugby.'® Segtn el
TJEU, en principio deben denegarse igualmente “las formas cuyas
caracteristicas esenciales son inherentes a la funcién o a las funcio-
nes genéricas de ese producto.”'® Se trata entonces de caracteristi-
cas de forma que, sin llegar a calificarse de necesarias para obtener
un resultado ténico, “revisten una importancia esencial para la
funcién del producto en cuestiéon” y que el usuario buscara en los
productos de competidores porque carecen de un substituto equiva-
lente apropiado.'®*
que sin embargo ha escapado la atencion del IMPI, la doctrina y la

La Ley Mexicana tiene una disposicion similar

jurisprudencia.

Siguiendo con el objetivo comtn de que la proteccion de la mar-
ca no se utilice para obtener una ventaja desleal con fines distintos
a los que fue instaurada, el TJEU ha estimado que la aplicacién
del concepto de “forma que da un valor sustancial al producto” se
basa en un “analisis objetivo” con miras a demostrar que el signo en
cuestién, debido a sus propias caracteristicas estéticas, “ejerce una
influencia tan importante en el atractivo del producto que el hecho
de reservar su beneficio a una sola empresa falsearia las condiciones

192 Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLLEU:C:2014:322, (TJEU,
18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU-
:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [46]

15 Asunto 205/ 13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18
de septiembre 2014), apartado [25]. Por ejemplo, la forma de un paralelepipedo para
un ladrillo, la forma de un recipiente con pico, una tapa y un asa para una tetera, o
la forma de las ptas de un tenedor para un tenedor. Ver Conclusiones del Abogado
General Szpunar, apartado [49]

1% Asunto 205/13 Hauck GmbH o Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU,
18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU-
:G:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [57]. Menciona también como ejemplos
marcas compuestas por patas unidas a un tablero horizontal en lo que atafie a una
mesa, o de una plantilla con forma ortopédica con una tira en forma de «v» en lo que
atane a las chancletas. Igualmente comprenderia formas de productos manufactura-
dos mas complejas, como la forma de un casco, de un velero o la de las helices de un
avion. Ver, apartado [59].
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de competencia en el mercado en cuestion. Se trata de ponde-
rar —ademas de la percepcion del consumidor medio- las “conse-
cuencias econémicas’” que resultaran de la exclusividad a una sola
empresa, es decir, “si el registro del signo afecta a la posibiliad de
introducir productos competidores en el mercado.”'®® Dichos ele-
mentos objetivos y fiables deben demostrar que “la eleccion de los
consumidores de comprar el producto en cuestién esta determina-
da, en gran medida, por una o varias caracteristicas de la forma de
la que esta constituida exclusivamente el signo.”!’

No todas las caracteristicas del producto, sin embargo, son per-
tinentes en la aplicaciéon de la exclusiéon. Carecen de pertinencia
aquellas “no relacionadas con su forma, como las cualidades téc-
nicas o la notoriedad de dicho producto.”'®® En el caso de articulos
decorativos o de cristaleria, inclusive cabria que su “valor sustan-
cial” pueda resultar de elementos distintos de la forma.'*® Siguiendo
una interpretacion teleolégica, el TJEU estima que la “forma que
da un valor sustancial al producto” como motivo de exclusiéon per-
manente “no puede limitarse Gnicamente a la forma de productos
que tengan exclusivamente un valor artistico u ornamental.”'”" Ello
conllevaria al riesgo inaceptable de no aplicar la exclusiéon a pro-
ductos que, ademas de un elemento estético importante, revisten

15 Asunto C-237/19 Gimbic Kutaté, ECLL:EU:C:2020:296, (TJEU, 23 de abril
2020), apartado [40]; Asunto T-508/08 Bang & Olufsen A/S, 2011 11-06975 (TGEU,
11 octubre 2011), apartado [73]

1% Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLLEU:C:2014:322, (TJEU,
18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU-
:C:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartado [89]

157 Gimbic, apartado [41]

18 Gimbic, apartado [42]

1% Como por ejemplo “la historia de su disefio, su modo de fabricacién, segin
sea esta industrial o artesanal, las materias, eventualmente raras o preciosas, que con-
tengan, o incluso la identidad de su creador.”

170 Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de
septiembre 2014, apartado [32]; Gombic, apartado [46]
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caracteristicas funcionales esenciales.'”! Como ejemplos limitativos
se mencionan las obras de arte, las artes aplicadas o a productos
manufacturados cuyo proposito primordial sea atender una funciéon
decorativa o de colecciéon. Sin embargo, el concepto de “forma que
da un valor substancial al producto” es méas amplio y puede com-
prender también formas “compuestas” or “combinadas” —como
una silla periquera o un altavoz de casa- que pueden revestir varias
caracteristicas esenciales —algunas técnicas, otras estéticas o inclu-
sive naturales- que podrian conferir diferentes valores sustanciales
ante los consumidores y que no por ese mero hecho deben quedar
libres de objecion.

El ambito de aplicacién del criterio de “signos que dan un va-
lor substancial al producto” puede comprender, en gran medida,
“articulos de diseno” que se compran debido a su aspecto estético
como los utensilios (joyas, cubiertos decorados, etc.) o los muebles
o sillas de diseno.'” Se trata entonces de casos en los que el diseno
es un elemento que sera sumamente importante en la eleccion del
consumidor —aunque éste tome igualmente en consideracion otras
caracteristicas del producto- vy, a la vez, ese disefio es un elemento
esencial en la estrategia de marca del titular, lo que hace que el
producto sea mas atractivo, es decir, que aumente su valor.'”” No
obstante su amplio ambito de aplicacion, el TJEU he rechazado
una exclusion sisteméatica de signos compuesto por la apariencia de
un producto que son también objeto de protecciéon por el Derecho
sobre dibujos o modelo industriales o cuando el signo se constituya
exclusivamente por la forma de “articulos decorativos” como de

71 Asunto 205/ 18 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU, 18 de
septiembre 2014, apartado [32]

172 Asunto 205/13 Hauck GmbH v Stokke A/S, ECLI:EU:C:2014:322, (TJEU,
18 de septiembre 2014), Conclusiones del Abogado General Szpunar, ECLI:EU-
:CG:2014:322, (14 de mayo de 2014), apartados [81-83]

175 Asunto T-508/08 Bang & Olufsen A/S, 2011 11-06975 (TGEU, 11 octubre
2011), apartados [73-74]
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cristaleria o de loza.'”* Aun cuando el objetivo de prohibir el regis-
tro como marcas de signos que dan un valor substancial al producto
es hacer un distingo entre la proteccién de las marcas y la de otros
bienes inmateriales tutelados como dibujos o modelos industriales
o como derechos de autor, el derecho europeo no prohibe en si
misma la coexistencia de varios titulos de proteccion, siempre que
se cumplan cabalmente los requisitos correspondientes.'’”” En las
nueva LFPIP de 2020, el legislador mexicano ampli6 el criterio de
exclusion de formas tridimensionales al agregar también “disefios
industriales que sean del dominio puablico o que se hayan hecho de
uso comun...”,'”% quizd con el objetivo de hacer un distingo mas
diafano entre la proteccion de la marca y el régimen de los dibujos
o modelos industriales. Dicha exclusién, sin embargo, no aplica a
disenios industriales cuyo registro no caducoé todavia y no queda
claro si esta limitante es suficiente en si para evitar el abuso del de-
recho exclusivo y permanente de la marca. De hecho, la ampliacion
del concepto mexicano de marca a los signos sonoros crea el riesgo
inaceptable de registrar melodias protegidas por un derecho de au-
tor —caducado o no-, permitiendo con ello el abuso para perpetuar
la proteccion de obras musicales indefinidamente.'”’

La ampliacién del criterio europeo de funcionalidad a cualquier
“otra caracteristica” del producto responde a la propuesta elabo-
rada por el Max Planck Institute (MPI) en su estudio preliminar
de 2011, sobre el cual se baso la propuesta de reforma hecha por
la Comision Europea.'’® En él, el MPI cuestion6 la reduccién del

7 Gimbic, apartado [62]
5 Gimbic, apartados [50-51]
176 Fraccién 11, articulo 72, LFPPL.

77 Asunto C-283/01 Shield Mark BV, 2003 1-14313 (TJEU, 27 de noviembre
2003), Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer (3 de abril de 2003),
apartado [52]

178 Max Planck Institute, “Study on the overall functioning of the European Trade
Mark System” , 15 de febrero 2011, https://op.curopa.cu/en/publication-detail/-/
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criterio a la marcas de “forma,” resaltando que era demasiado li-
mitativo en comparacioén con el criterio analogo los EE.UU., que
lo aplica a cualquier marca frade dress incluyendo colores, olores o
sonidos.'”” Como ejemplos resalté que “si el sonido de una moto-
cicleta se produce por una propiedad técnica del motor, tendria
relevancia investigar si dicho sonido se impone por la naturaleza —o
quiza por el desempefio técnico- misma del producto que se pre-
tende amparar.”'® Lo mismo cabria en el caso de signos olfativos
aplicados a productos que buscan contrarrestrar malos olores o pro-
ductos cuyo material emite un olor desagradable que se oculta con
otro mas placentero, e inclusive con productos cuyo valor principal
radica en la sustancia misma que se quiere comprar por su aroma
atractivo.'® También quedarian comprendidas en “otra caracteris-
tica” las marcas de movimiento, las de posicién, las de patron que
representan decoraciéon de la superficie e inclusive los sabores, que
podrian ser permanentemente excluidos por ser signos que dan un
valor sustancial al producto.'™ De igual forma, el uso de ciertos
colores en productos puede tener fines utilitarios tales como indica-
cién de advertencia o peligro,'™ indicaciones de frescura o cuidado
del medio ambiente o para ocultar posibles manchas de mugre.'®
Sin embargo, como quedé redactada la LFPIP, no hay disposicion

publication/5{878564-9b8d-4624-ba68-72531215967¢

179 Estudio, pagina 72, apartado [2.31]

180 Estudio, pdgina 72, apartado [2.31]

81 Annette Kur and Martin Senftleben, European Trade Mark Law (OUP, 2017),
paginas 160-161

82 Annette Kur and Martin Senftleben, European Trade Mark Law (OUP, 2017),
paginas 160-161

185 Asunto 45/ 11 P, Deutsche Banhn AG v OAMI, 2011 1-00190 (TJEU, 7 de septiem-
bre de 2011), apartado [60] (marca compuesta por dos lineas de colores —una gris y la
otra rojo- tiene usos funcionales para indicar el movimiento de los vagones de tren (el
gris) o como advertencia a los pasajeros del espacio entre el vagon y el andén).

181 Asunto R-2225/2015-1 REWE Markt GmbH (Primera Sala de Recurso, EUI-
PO, 15 de septiembre de 2016), apartados [22] y [24]
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legal especifica que limite el registro de dichos signos que inciden en
los intereses de los competidores que ofrecen productos alternativos
en competencia con el titular de la marca.

Hasta ahora el TJEU no sea avoc6 todavia a definir el signifi-
cado y alcance de “otra caracteristica” del criterio ampliado de la
funcionalidad.'® Sin embargo, con las reformas de 2015 el legis-
lador europeo sentd las bases para una aplicaciéon mas extensa de
las exclusiones por funcionalidad que, como obstaculo preliminar,
dificultara el registro facil de muchas caracteristicas de uso de pro-
ductos —técnicas o estéticas- que coinciden con la misma tendencia
en el derecho estadounidense. Cabria entonces preguntarnos si el
argumento de que tratados internacionales como el T-MEC o el
TLCUEM requieren incondicionalmente que México desatienda el
interés publico en aras de favorecer intereses econémicos privados.
Hasta ahora México se ha limitado a excluir del Derecho de marcas
formas que representan una solucién técnica o que se imponen por
la naturaleza misma del producto, sin definir ni el alcance de la
norma ni que exista jurisprudencia que interprete la exclusién de
formas naturales.

IV. CoNCLUSIONES

Tomando como punto de partida las obligaciones estipuladas en
el T-MEC relacionadas con las marcas no tradicionales como las
olfativas y las sonoras (también conocidas como categorias del lla-
mado “trade dress”), y siguiendo de manera comparativa la manera
como los EE.UU y la UE protegen y limitan dichas marcas, resul-
ta evidente que el régimen adoptado en México soslaya el interés
publico en la busqueda de mercados competitivos que beneficien

% En una decision reciente el TGEU adopté una interpretaciéon sumamente

limitativa al estimar que no era applicable al color dorado aplicado a una botella
de vino espumoso. Ver, Asunto T324/18, Vinicola Tombacco (VI.T0.) Srl v S Bolttega,
ECLI:EU:T:2019:297 (TGEU, 8 de mayo de 2019).
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también a los consumidores y competidores. El régimen mexicano
falla en la adopcion de disposiciones legales que otros paises con
holgada experiencia en la reglamentaciéon tan delicada del #rade
dress han considerado sumamente importantes en aras de fomen-
tar un régimen mas equilibrado que minimice el riesgo palpable
de sobreproteccién y de posibles abusos que dichas marcas trade
dress compuestas de elementos tan efimeros y huidizos como los
olores o los sonidos pueden suscitar. Las discusiones parlamentarias
de las reformas mexicanas reflejan un desconocimiento profundo
de los efectos nocivos que un derecho marcario no acotado que
se reserva permanentemente a un solo comerciante puede llegar a
causar, y como ejemplo basta mencionar la intervencién en favor
del dictamen de un senador que condescendientemente puntualizé
“se reconoce que la marca llega al consumidor también a través de
medios sensoriales diferentes a la vista, como es el olfato, pensemos
en las palomitas en el cine.”'™ Asumiendo que el olor a palomitas
es el mismo cuando son de microondas, hechas a maquina o hechas
en casa, y se mantiene establece en el tiempo, el olor a palomitas
reservado al primer comerciante que acuda al IMPI necesariamen-
te implica que nadie mas podra usarlo libremente para identificar e
informar al consumidor que se venden palomitas, lo cual resultara
en precios elevados por el producto. ;En qué se benefician los con-
sumidores, otros comerciantes y el publico en general?

1% Intervencion del Senador Jorge Toledo Ruiz en votacion y discusion del Dicta-

mente, 15 de marzo de 2018, pagina 2, publicada en Gaceta del Senado, ver https://
www.senado.gob.mx/65/gaceta_del senado/documento/79721
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