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I. INTRODUCCION

| presente articulo hace un andalisis critico y juridico respec-

to a las reformas llevadas a cabo desde 2018 en materia de

marcas, en las cuales se incluy6 el concepto de la distintivi-
dad adquirida en ciertos supuestos como las de nominaciones no
distintivas y las marcas de colores aislados.

Este texto inicia el analisis con la explicaciéon de que es una mar-
ca, para identificar las prohibiciones establecidas en la ley respecto
al otorgamiento de titulos marcarios, siguiendo con la explicaciéon
de las excepciones a las prohibiciones de distintividad, con el tema
de la distintividad adquirida, enfocada principalmente a las marcas
de colores.

Expongo dos casos especificos de otorgamientos de registros de
marcas de colores, primero el asunto Christian Loubotin de la suela
roja y, segundo, el color amarillo para las vendas de apositos otor-
gado a los Laboratorios Le Roy, con los que pretendo demostrar
que ninguno de los dos cumplian con los supuestos establecidos en
la ley de la materia para la exclusividad del color frente a los demas
competidores.

Il. LAs REFORMAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El 2018 fue de suma importancia en materia marcaria, toda vez que
se dieron una serie de reformas a la Ley de Propiedad Industrial,
con la tnica finalidad de incorporar nuevas figuras marcarias que la
actualizaran a los nuevos tiempos; dichas marcas son esenciales para
las personas dentro de una sociedad aspiracionista y de consumo.
El concepto de “marca” cambi6 con las reformas de 2018; antes
de la reforma se consideraba como marca cualquier signo distintivo
visible, ahora la ley establece que una marca es todo signo distintivo
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perceptible por los sentidos. El nuevo concepto revolucioné tras su
actualizacion, ya que al dia de hoy estan integrados a su acepcion
olores, sonidos e imagenes comerciales, pero, ademas, se tuvo la in-
corporacion del término “distintividad adquirida”, teniendo como
consecuencia la posibilidad de registrar colores aislados, anterior-
mente prohibidos al ser necesario la combinaciéon de elementos y
colores para acreditar la distintividad del signo.

El 29 de junio de 2020, se publicéd en el Diarwo Oficial de la Fede-
racion el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados
Unidos de América y Canada (T-MEC) y con ¢l la obligacién de
armonizar nuestras leyes a dicho texto, motivo por el cual en el
ambito de la propiedad intelectual nos vimos forzados a armonizar
el capitulo 20 con la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley
de Propiedad. Resultado de ello, se abrog6 la Ley de la Propiedad
Industrial y entré en vigor la nueva Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial —integrada por 410 articulos—.

Las reformas modificaron ciertas protecciones, especialmente
en materia de patentes, de manera que se introdujo la “clausula
bolar” y se aumentaron los plazos de protecciéon para los modelos
de utilidad. De igual forma, se modificaron varios supuestos en ma-
teria contenciosa, como la posibilidad de solicitar danos y perjuicios
desde que inicia el procedimiento administrativo de infraccién; se
elevaron las sanciones por infringir los derechos de propiedad inte-
lectual; se incluyeron novedades como la figura de “conciliacién”;
se enfatiz6 la proteccion del secreto industrial; y se incentivo la co-
existencia de marcas similares. Y, en lo referente al comercio exte-
rior, se introdujeron las medidas en frontera y en transbordo para el
aseguramiento de mercancias que presumiblemente han infringido
derechos de propiedad intelectual en las aduanas.
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En materia marcaria, se conservaron las reformas que se imple-
mentaron en el 2018, contemplando lo que ahora denominamos
como “marcas no tradicionales”, manteniéndose sin embargo la fi-
gura de la distintividad adquirida, aunque sin criterios establecidos
en la nueva ley a la fecha.

Es importante mencionar que las reiteradas veces que han cam-
biado sustancialmente las leyes de propiedad intelectual, se debe a
la firma de tratados netamente comerciales con tintes econémicos
vinculados con Estados Unidos de América, pais que siempre ha
influenciado y determinado nuestra legislaciéon en la materia.

I11. PRINCIPIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En una primera instancia es importante mencionar que la propiedad
industrial es una rama que forma parte de la propiedad intelectual,
dentro de dicha rama se encuentra la materia de signos distintivos y
las creaciones industriales, siendo la figura mas importante dentro
de los signos distintivos las marcas.

Las marcas, con fundamento en el articulo 28 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se consideran
monopolios legales, excluyendo su uso a la falta de competencia en
el mercado. Es decir, las marcas son monopolios legales, por lo que
sus titulares gozan de una exclusividad de uso del signo distintivo
protegido, exclusividad que en un mercado capitalista rompe con el
supuesto de la competencia econémica.

Ahora bien, la propiedad industrial y en especifico la materia marca-
ria, se rige por ciertos principios fundamentales para su proteccion,
a saber: el principio de especialidad y el principio de territorialidad.

El principio de especialidad se relaciona sobre todo con los sig-
nos distintivos, ya que las marcas, los avisos y los nombres comercia-
les deben clasificarse de acuerdo con los productos o servicios que
protegeran en el mercado, esto de conformidad con el Acuerdo de
Niza. A este respecto, Jalife Daher senala: “El llamado principio de
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especialidad consiste en que la exclusividad que otorga el registro
de una marca se limita a los productos o servicios para los cuales se
obtiene, asi como respecto del diseio o denominacién materia del
mismo”.?

Por otro lado, Magafia Rufino sefiala que “el titular de una mar-
ca —como regla general-no puede gozar del derecho absoluto sobre
el signo, pues tal derecho se encuentra cenido al campo funcional
especifico al cual la marca dirige su oferta. Este principio permite
que terceros empleen y —en su caso— registren la marca para apli-
carla en productos o servicios diferentes a los cuales dirige su oferta
el titular originario del signo”.?

Es primordial senalar que la excepcion al principio de especiali-
dad es el supuesto de las marcas famosas o notoriamente conocidas,
las cuales, sin estar registradas en las 45 clases, tienen la exclusivi-
dad de la denominacién debido a ciertas caracteristicas.

En cuanto al principio de territorialidad, es necesario dejar en
claro que los derechos que consigna el titulo de marcas, de patentes
o de cualquier otra figura de propiedad industrial, solo tiene efectos
juridicos para el pais en el cual fue registrado, de manera que, si
se quiere proteger la figura en otros paises, habra que efectuar su
registro en cada uno de ellos para su proteccién. Dicho principio
“se traduce en que los derechos otorgados por un registro de marca
se circunscriben al territorio del pais que se concede”.* En concor-

dancia con lo anterior, debemos decir:

2 Jalife Daher, Mauricio, “Marca registrada. El fin de una época”, en Jaime Alberto Diaz
Limén (coord.), Antologia iberoamericana de propiedad intelectual, México, Tirant lo Blanch-Ius Sem-
per Universidad, 2019, col. Monografias, p. 262.

* Magafia Rufino, José Manuel, “Protecciéon de las marcas notorias y renombradas o fa-

mosas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, en Boletin Mexicano de Derecho Comparado,
México, nueva serie, ano LII, nim. 157, enero-abril de 2020, Attps://revistas.juridicas.unam.mx/
index.php /derecho-comparado/article/view/15229/16309, consulta: 19 de mayo de 2024.

+ Jalife Daher, Mauricio, “Marca registrada...”, cit., p. 260.



REVISTA DEL POSGRADO EN DERECHO DE LA UNAM | revista.rpd@posgrado.unam.mx
238 ARO 13, N° 22, ENERO - JUNIo 2025 | https://doi.org/

[El] derecho de exclusividad en el uso de una marca registrada es un
acto de concesion de un Estado; por tanto, tal prerrogativa no se ex-
tiende —como regla general— mas alla de sus fronteras. Asi, las marcas
s6lo tienen proteccion en el pais en el cual son inscritas, y a efecto de
acceder a una proteccién mundial, la marca debe ser registrada en
cada uno de los paises en los cuales se desea tener exclusividad sobre
el signo distintivo.’

En afos recientes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) ha establecido de forma discrecional un término deno-
minado “origen empresarial”, mismo que antes del 2020 no existia
en la ley y ya se aplicaba, con el cual se rompié en algunos casos
especificos con el criterio de territorialidad, ya que la autoridad,
al hacer el analisis de viabilidad de una marca respecto al fondo y
buscar coincidencias en paginas de internet, buscadores de otros
paises o plataformas (nombres de dominio o redes sociales) respeto
al registro de marcas registradas en otros paises, puede negar una
marca por el supuesto origen empresarial consignado en dicha bus-
queda, sin tener incluso un registro en México.

En materia de propiedad industrial es imprescindible hacer el
registro correspondiente, pero ademas que la autoridad otorgue el
titulo del derecho exclusivo, ya que sin la obtencion del titulo de
marca no se tiene el derecho exclusivo del signo distintivo —deno-
minados “derechos constitutivos” —, debido a que sin el titulo no se
tiene el derecho exclusivo de cualquiera de las figuras contempladas
en la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, con ex-
cepcion del secreto industrial. Asimismo, los derechos de propiedad
industrial estan enfocados en fomentar el desarrollo de la industria
y la innovacién, asi como el avance tecnologico.

El altimo de los principios fundamentales a considerar dentro de
las figuras de propiedad industrial, especificamente en materia de
marcas, es el “uso”, ya que sila marca no se usa ésta puede caducar.

> Magarna Rufino, Jos¢ Manuel, “Proteccion...”, cit.
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En el caso concreto, desde las reformas de 2018, se consigné en la
ley la obligacién de hacer una declaraciéon de uso a los tres afios tres
meses; de no ingresarse en tiempo y forma, y a pesar de que el titulo
tenga una vigencia de diez anos, dicho derecho exclusivo caduca.

A continuacién, se establecera la definicion de marca, sus re-
quisitos y lo que contempla de manera especifica la ley para que se
pueda tener el titulo marcario y con ello la exclusividad del uso del
signo distintivo.

1V. LLAs MARCAS Y sU REGULACION EN MExico

En el mundo de la propiedad industrial existen dos figuras rectoras
por excelencia que determinan y crean mundos diferentes dentro de
la materia: por un lado, las patentes, que se relacionan con innova-
cion, inventos; y, por el otro, el mundo de las marcas, que nos hacen
aspirar a tener determinados productos o comprar ciertos servicios.

La naturaleza juridica de la propiedad industrial “esta formada
por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las perso-
nas fisicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes,
modelos de utilidad, disenios industriales), distinguir sus productos
o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, deno-
minaciones de origen)”.® A este respecto, la propiedad industrial
“constituye los derechos exclusivos conferidos a sus titulares sobre
el territorio cubierto por el derecho, sobre un monopolio de explo-
tacion otorgado por el Estado™.”

En un mundo globalizado, en el cual el sistema de libre mercado
impera en la mayoria de los paises —considerando que la competen-
cia economica es la generalidad dentro del mercado de bienes y ser-
vicios—, las marcas juegan un papel fundamental para la captacion

® Vifiamata Paschkes, Carlos E., La propiedad intelectual, 7a. ed., México, Trillas, 2017, p.
237.

7 Passa, Jérome, Droit de la propriété industrielle, 2a. ed., Paris, LGDJ Lextenso Editions, 2009,
t. 1, Traités, nam. 2, p. 2. Traduccién propia.
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de consumidores; éstas son aspiracionales y, en un mundo donde el
dinero y el éxito son lo mas importante para ciertas personas, son
clave en el desarrollo de la vida cotidiana.

Las marcas dentro de un mercado de bienes y servicios ayudan
a distinguir productos o servicios del sinfin que se ponen a la venta
en el mercado. De forma general, la principal caracteristica de una
marca es la distintividad, sin ella no se podria otorgar un registro.

Rangel Medina considera como marca “el signo de que se va-
len los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para
diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus competidores™.”
Magana Rufino, por su parte, explica que el destino normal de una
marca “es la utilizaciéon de la misma en el mercado para diferenciar
los productos o servicios del empresario”.’

Se pueden definir como signos distintivos:

[A]quellos medios de expresion que se utilizan para diferenciar, en el
comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los
que, dentro de ese mismo ambito, realizan los demas. Con la protec-
ci6n oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo
que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acre-
diten su nombre o marcas, y con ellos al pablico que les muestre sus
preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que dolosamente
o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y
mercado alcanzado por aquellos.'”

El principal elemento de una marca es la distintividad, ésta la
hace diferente de otra marca en el mercado para los mismos o si-
milares productos, entendiendo como “distintividad” “la funcién
primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de re-

8 Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, 2a. ed., México, UNAM,
1992, p. 62.

9 Magaifia Rufino, José Manuel, Las marcas notoria_y renombrada en el derecho internacional y mexi-

cano, México, Porrta-Universidad Panamericana, 2010, p. 1.

' Cuaqui, Arturo, La propiedad industrial en Espafia, Madrid, Ed. Revista de Derecho Priva-
do, 1978, p. 34.
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gistro de marca, es la razén de ser de la marca, es la caracteristica
que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o
servicios comercializados por una persona de los idénticos o simi-
lares de otra, para asi impedir que se origine una confusiéon en las
transacciones comerciales”."!

De acuerdo con Otamendi, distintividad es el “poder o caracter
distintivo de un signo[,] es la capacidad intrinseca que tiene para
identificar un producto o un servicio”, vy, en palabras de Pachon:
“para poder registrarse como marca [debe] cumplir con la funcién
de distinguir los productos o servicios”."?

Con base en la teoria marcaria de Mathely, “el caracter distin-
tivo, exigido para la validez de una marca, consiste entonces en la
capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al pu-

blico el reconocerla”.’” Se considera que carecen de distintividad:

[Los] signos que carecen de elementos que le impriman fuerza para
diferenciar el producto o servicio que pretende distinguir. En este sen-
tido, la doctrina en materia marcaria afirma que “[...] la insuficiente
distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz
de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del
término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasia-

do simple, o demasiado comun, tomada en si misma [...]”."

' Cit. por Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de derecho industrial y derecho de autor, 2a. ed.,
Bogota, Temis, 2021, col. Obras Juridicas, p. 159.

12 Cit. por Parra Satizabal, Carlos, “Distintividad, vulgarizacién y segundo significado de
las marcas en la decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina”, en Revista la Propiedad
Inmaterial, Colombia, nim. 3, diciembre de 2001, p. 34, https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/
propin/article/view/1177/1115, consulta: 20 de mayo de 2024.

15 Ibidem, p. 35.

" Loépez Cegarra, Jests, “Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario
andino”, en Propiedad Intelectual, Venezuela, vol. V, nim. 8-9, enero-diciembre de 2006, p. 61,
https://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586004.pdf, consulta: 20 de mayo de 2024.
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Como hemos abordado en el primer apartado de este articulo, la
concepcion de marcas cambié con las reformas llevadas a cabo en
el ano 2018. Anteriormente, se establecia que una marca era todo
signo visible, dejando claro que los tipos de marcas eran: primero,
las innominadas, cuya proteccion es el logotipo de una marca; se-
gundo, las nominativas, entendiendo por éstas a las que protegen el
nombre; tercero, las tridimensionales, que protegen formas y vistas,
parecidas a un modelo industrial; y, por Gltimo, las marcas mixtas,
en las que se conjugan diversos tipos de las anteriores.

Por tanto, con las reformas de 2018 se estableci6 que una mar-
ca es cualquier 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, permitiendo con
ello la posibilidad de poder proteger otros signos distintivos antes
no permitidos, marcas a las que clasificamos ahora como marcas
tradicionales y no tradicionales.

La reforma a la antigua ley tenia “la intencién clara [...] de aco-
ger, ya de manera definitiva, a las llamadas marcas no tradicionales,
que son las perceptibles a través de sentidos diversos al de la vista”."
Fue, tras la reforma de 2018 a la Ley de Propiedad Industrial, que
se incluyeron nuevos tipos de marcas que cambiarian la concepcién
de los signos distintivos, actualizando nuestro sistema juridico a
marcas que ya existian en otros paises.

Elizalde Perdiz senala: “[L]as marcas no tradicionales se pueden
contemplar en dos grandes ramas: aquellas que constituyen signos
visibles (colores, formas, hologramas, imagenes en movimiento y
marcas de posiciéon) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y tex-
turas), estas ultimas son las que se perciben por alguno o varios de

los sentidos del ser humano™.!¢

b Jalife Daher, Mauricio, La nueva Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial, México,
Tirant lo Blanch, 2020, p. 110.

1o Elizalde Perdiz, Rosalba, “Las marcas no tradicionales, su proteccién y particularida-
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De conformidad con la ley vigente, los tipos de marcas que pue-
den someterse a registro son las “denominaciones”; éstas compren-
den cualquier palabra o palabras, letras, nameros, elementos figu-
rativos y combinaciones de colores, y las formas tridimensionales de
aquellas figuras que no son genéricas.

De igual forma, se pueden registrar como marcas, por una parte,
los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales,
siempre que se tenga el mismo origen empresarial por parte del
solicitante; y, por otra, el nombre propio de una persona fisica,
siempre que no se confunda con una marca registrada o un nom-
bre comercial publicado y el solicitante sea el legitimo titular del
derecho a la imagen o bien tenga la autorizaciéon del titular o sus
herederos. Ejemplo de ello es la marca Mathias Goeritz; registrada
por una fundacién con su mismo nombre y anulada por su legitimo
heredero universal (su hijo Daniel Goeritz), es una marca que de al-
guna forma contempla el derecho a la propia imagen, ya que no se
encuentra limitada tnicamente al nombre de la persona, sino que
se amplia al seudénimo, nombre artistico, imagen, firma y rasgos
caracteristicos.

Fue la reforma a la ley en comento la que permitié que los ho-
logramas se contemplaran como figuras registrables en materia de
marcas; antes prohibidos, ahora se protegen las imagenes tridimen-
sionales que se obtienen con el movimiento, siempre y cuando éstas
sean distintivas.

Gran controversia supuso la incorporacién en la ley de las mar-
cas olfativas, sonoras y de imagen comercial. Tanto las primeras
como las segundas pueden registrarse, siempre y cuando se tenga
una descripciéon del objeto del registro.

Respecto a las llamadas marcas sonoras y olfativas, incorporadas ex-

presamente a nuestra ley como nuevos tipos de marcas registrables,

des”, en Mauricio Jalife Daher e Itzel Estrada Gonzalez (coords.), Antologia de estudios de AMPPI,
México, Porrta-AMPPI, 2021, vol. 1, p. 157.
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debemos considerar que la intenciéon de su regulacion atiende a dos
propoésitos: por una parte, actualizar el sistema incorporando muchas
de las exigencias por la celebraciéon de acuerdos como el nuevo Tra-
tado Integral y Progresista de Asociacion Transpacifico (CPTPP), y el
tratado de libre comercio con la Unién Europea.’

Por lo que se refiere a la “marca de imagen comercial”, entende-
mos por ¢sta a la pluralidad de elementos operativos o de imagen,
incluidos, entre otros, el tamano, diseno, color, disposicion de la
forma, etiqueta, empaque, decoracién o cualquier otro que al com-
binarse distingan productos o servicios en el mercado. Por e¢jemplo,
Starbucks tiene la misma imagen comercial en Paris y en México,
al 1igual que McDonald’s, lo cual genera que el publico consumidor
distinga de manera eficiente sus sucursales de las demas companias
que se dedican a lo mismo, con ello, la empresa intenta posicio-
narse dentro del publico consumidor sobre la base de resaltar su
distintividad.

Esta figura, regulada en Estados Unidos desde hace ya algunos lustros,
es un reconocimiento a la funcién de distintividad que la imagen de
un establecimiento cumple frente a los consumidores. Es un hecho
que, elementos tales como la arquitectura y los colores del local, la
suma de los diversos aspectos decorativos (mesas, anaqueles, letreros,
aparadores, iluminacién, vestimenta del personal, etc.), entre otros, en
su especial combinacién, le asignan al establecimiento una identidad

propia que conforma su imagen.'®

En cuanto a los registros de marcas, la Ley Federal de Proteccién
a la Propiedad Industrial establece, en sus articulos 12 y 173, las
prohibiciones de ley para el otorgamiento de titulos marcarios, sien-
do XXII prohibiciones en el segundo numeral. Y, en lo que respecta
a nuestro tema de analisis, es importante mencionar lo mandatado

7 Ibidem, pp. 110y 111.
18 Ibidem, p. 113.
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en la fraccion V del articulo 173, el cual senala de forma literal:
“Las letras, los digitos o su nombre, asi como los colores aislados, a
menos que estén combinados o acompanados de otros signos que
les den un cardcter distintivo [...]"."

Es decir, de forma general, las marcas de colores aislados se en-
cuentran prohibidas por el articulo 173; no obstante, dichas marcas
de colores ya estan exceptuadas dentro del mismo numeral comen-
tado e incluso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de

manera discrecional, ha otorgado diversos registros en México.
V. LAs MmARcAs DE coLoR EN MExico

Como hemos mencionado en el acapite anterior, las marcas de co-
lores aislados se encuentran prohibidas en la legislacion de la mate-
ria; empero, el articulo 173, en su antepentltimo parrafo, establece
expresamente: “Lo dispuesto por las fracciones I, 11, I, IV, V y VI
del presente articulo no resultara aplicable, cuando derivado del
uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios
para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un caracter
distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto
por el Reglamento de esta Ley”.

En sintesis, el supuesto de otorgamiento de las marcas de colores
aislados tnicamente se dard cuando se acredite la figura de la dis-
tintividad adquirida. Ahora, en un primer momento dijimos que el
requisito indispensable de las marcas era contar con el elemento de
distintividad que lo hiciera diferente dentro del mercado de bienes
o servicios, no obstante, el criterio incluido ahora en la ley vigente
prevé la excepcion.

La distintividad adquirida, denominada en la teoria secondary
meaning:

9 Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial, articulo 173. Las cursivas son nues-

tras.
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[T]iene su origen en el derecho inglés donde en el caso Wotherspoon
contra Currie (L.R.) HHL 508, Lord Westbury utiliz6 por primera vez
la expresion secondary meaning en una accion de passing-off para proteger
el goodwill o renombre comercial que los empresarios habian adquirido
en el mercado con la utilizacién como marca de un nombre geografico
frente a actos de competencia desleal. Posteriormente el concepto de
secondary meaning se ha consolidado en el derecho de marcas como un
mecanismo de protecciéon a la marca a los nombres descriptivos utili-
zados por un empresario para distinguir sus productos o servicios de
los de los otros empresarios, sin que sea necesario probar un intento
de fraude.”

En el caso mexicano, antes de introducir el término desde las
reformas en el 2018 y conservarla en la nueva ley, el poder judicial
establecio el concepto en una tesis exponiendo lo siguiente:

En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de
distinguir, por si, productos o servicios respecto de otros de su misma
especie o clase, determinando y sustituyendo asi su valor econémico,
en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los
ofrezca o logre venderlos, aunado al beneficio de que estos tengan
demanda y aceptacién entre los consumidores. Asi, a partir de las pe-
culiaridades referidas, se tiene que, como funciones de la marca, estan
las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su
calidad y publicitar su eventual reputacién e implicar en los consumi-
dores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados
secundarios que asocian a la marca [...].»!

En sintonia con lo anterior, también se conoce como secondary
meaning a la figura “mediante la cual se reconoce la posibilidad de
que el uso de un signo determinado, en relacién con un producto

2 Gémez Segade, José Antonio, “Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los

signos distintivos”, en Cuadernos de Derecho y Comercio, Espafia, nam. 16, 1995, p. 184.

2 Tesis 1.40.A.609 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca,
Reg 170489, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793. MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y
FUNCIONES.
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o servicio, acabe otorgandole a éste un segundo significado, nuevo,
de marca, que indique a los consumidores el origen empresarial
del producto y no sus cualidades”.” Es decir, la figura del secondary
meaning determina que la marca en uso en el mercado, la cual no era
distintiva, adquiere distintividad, pero ademas lo refiere a un origen
empresarial.

Para que pueda darse este supuesto es necesario se cumplan los
siguientes criterios: “1) los gastos de publicidad, 2) estudios donde
se determine que el pablico relaciona al signo con una empresa, 3)
cobertura de los medios que no sea solicitado, 4) nivel de ventas, 5)
intentos para copiar la marca y 6) la exclusividad en el nivel de uso
de la marca”.” Asi, el secondary meaning se da cuando, derivado del
uso de la marca, ésta adquiere distintividad. Por ejemplo, el color
azul turquesa de Tiffany, que nos hace pensar que todo lo relacio-
nado con ese color tiene que ver con esa marca, adquiriendo una
distintividad a pesar de que es un color aislado.

En el caso especifico del otorgamiento de los colores aislados,
existen dos posturas respecto a su otorgamiento. Por un lado, Esta-
dos Unidos si otorga el registro de color cuando se da una distintivi-
dad adquirida que derive del uso de la marca y el posicionamiento
de los productos, sin tener mayores requisitos que la distintividad
adquirida y el color aislado indicando el Pantone exacto, sin posi-
cionar el color en ninguna parte del producto o servicio a proteger
dentro de la clase marcaria.

Por otro lado, en el caso de la Unién Europea, y en contravenciéon
a lo establecido por Estados Unidos, para que se otorgue el registro
de una marca de color es de suma importancia la representaciéon

2 Anca Stamate, Ecaterina, “Distintividad adquirida con el uso vs. secondary meaning: un

analisis comparado del derecho de marcas europeo y estadounidense”, en Revista de Derecho
Mercantil, Espana, nim. 268, 2008, p. 680.

% EOB Fashion, Luxury & Retail, “Christian Louboutin vs Yves Saint-Laurent”, parte 2,
https://enriqueortegaburgos.com/louboutin-vs-yves-saint-laurent/, consulta: 15 de enero de 2023.
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grafica o delimitacién respecto a la representacion del color dentro
del producto o servicio a proteger, es decir, se debe ubicar en el
espacio y en un objeto determinado. A tal efecto:

[...] se debe partir necesariamente de establecerse de manera clara las
diferencias entre estos dos tipos de marcas, primeramente, la marca
figurativa con reivindicacién de color, y seguidamente la marca de co-
lor. En el primer tipo, cabe sefialar que, de manera general, las marcas
figurativas son aquellas con caracteres, estilizacion o disposicion espe-
ciales o con una caracteristica grafica o un color, incluidas las marcas
que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos. Por
su parte, en las marcas figurativas que reivindican un color, se protege
la representacion grafica aunada a un color especifico, de manera que
la distintividad como signo marcario viene dada principalmente por la
forma y el color reivindicado; en este sentido, el signo (forma y color)

se representa graficamente como un conjunto inescindible.?*

En realidad, el registro de una marca de color dependera del
analisis casuistico de la marca sometida a registro y de la legislaciéon
que lo contemple, por lo que se debera:

[D]eterminar como aplican los requisitos generales para el registro de
marcas en el caso particular de marcas de color, es decir, si la forma
que delimita el color tiene que ser distintiva o si dicha forma solamen-
te sirve a los fines de satisfacer el requisito de representacion grafica vy,
en segundo lugar, y partiendo de la base de que otorgar un registro de
marca de color impide su uso a terceros en el mercado; otro aspecto
problematico es determinar de qué manera influye o debe tenerse en
cuenta el principio de libre competencia en la concesion de derechos
en este tipo de marcas, lo que implica un examen caso por caso ante la

imposibilidad de aplicar una regla general.”

2 Garcia R., Emilio y Luis Angel Madrid, “Marcas de color: analisis sustantivo y casuistico
sobre los requisitos para su proteccion en el derecho comparado y sus efectos en el derecho de la
competencia”, en German Dario Flérez Acero (ed.), Propiedad intelectual. Derechos de autor y derecho
marcario en las industrias creativas, Bogota, Legis, 2021, pp. 71 y 72.

2 Idem.
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Teorias que se debaten en el mundo. A pesar de ello, en México,
con las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, opt6 por incluir
el concepto de “distintividad adquirida” para las denominaciones
sin distintividad y para los colores. En nuestro pais, por tanto, si se
permiten los registros de marcas de colores como excepcién a la
distintividad; empero, el otorgamiento de éstas es discrecional del
IMPI, toda vez que la ley sefiala que se estableceran los criterios
a acreditar por el solicitante en el Reglamento de la Ley, no obs-
tante, tanto en las reformas de 2018 y en la nueva Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial, no se han armonizado con el
reglamento de la materia, asi que los criterios para el supuesto de la
distintividad adquirida no son conocidos mas que por la autoridad.

VI. LLAs MARCAS DE COLOR OTORGADAS EN MExico
1. La suela roja de Christian Louboutin

La creaciéon de la famosa suela roja no inici6 con Christian Lou-
boutin, fue el “Rey Sol”, Luis XIV, quien por primera vez utiliz6 el
color rojo en la suela de un zapato, al mandar a disefiar un calzado
de este peculiar estilo, con la finalidad de diferenciar a la clase no-
ble de los campesinos y la clase baja.?

Christian Louboutin comenz6 su propia marca en 1991, después
de haber realizado disenos para espectaculos en Paris y haber sido
parte de importantes casas de moda, como Chanel, Yves Saint Lau-
rent y Givenchy. Y fue, hasta 1992, que la suela roja se integré a sus
creaciones.

% Funes, Maria Luisa, “Laboratorio de Estilo. Suelas rojas: de Luis XIV a Louboutin”,

en ABC Vocento, Seccion Gente & Estilo, 18 de octubre de 2013, https://abcblogs.abe.es/labora-
torio-de-estilo/otros-temas/suelas-rojas-de-luis-xiv-a-louboutin. htmi?ref=https %634 % 2F e 2 Fabcblogs. abe.
es%0 2 Flaboratorio-de-estilo %o 2 Fotros-temas %o 2 Fsuelas-rojas-de-luis-xtv-a-louboutin. html, consulta: 20 de
septiembre de 2023.
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(Gomo fue que el disenador creé la suela roja? El francés habia
retomado e incluido a su marca los stilettos (tacones de aguja creados
por primera vez por Salvatore Ferragamo), pero consideraba que
necesitaba algo que los diferenciara de los demés; un dia, estando
en su oficina, vio a su secretaria pintarse las unas de color rojo, y
entonces penso6 en incorporar dicho color a la suela de sus zapatos,
surgiendo asi la clasica suela roja en 1992 y posicionando sus zapa-
tillas en un mercado muy exclusivo de la moda.?”

Sin embargo, como lo ha sefalado el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, dentro de la sentencia de fecha 27 de febrero
de 2022 en el asunto T-34/100: “[...] una marca no necesariamen-
te expresa una creacion ni se basa en un elemento de originalidad
o de imaginacioén, sino en la capacidad de diferenciar productos o
servicios en el mercado, en relacién con los productos o servicios de
la misma clase ofertados por los competidores”.?

¢Qué es lo que pasa en el mundo de la moda y los zapatos con
esta aplicacion de la suela roja en las zapatillas? La realidad es que
se ha creado un monopolio (en casi todo el mundo), derivado de
un elemento aislado que resulta ser la proteccion de la suela roja,
que ademas representa un color primario, delineado por una forma
genérica de la suela de una zapatilla, rompiendo con la propia se-
mantica de lo que implica una marca (un signo distintivo).

Derivado de dicho monopolio, Christian Louboutin ha presenta-
do un sinfin de procedimientos administrativos, cuyo interés juridi-
co es la marca innominada de color. Ejemplo de ello, el caso mexi-
cano del afio 2019, cuando Louboutin interpuso un procedimiento
en contra de la marca Andrea, empresa mexicana de zapatos, por
competencia desleal y uso de marca no autorizado.

7 Gonzélvez, Maria José, “Christian Louboutin: ¢por qué las suelas rojas?, en Grazia Ma-
gazine, hitps://graziamagazine.com/mx/ articles/christian-louboutin-las-suelas-rojas/, consulta: 20 de

septiembre de 2023.
% Antequera Parillo, Ricardo, op. cit., p. 161.
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Este asunto no es el tinico en contra del uso de la suela roja para
zapatos. De acuerdo con la base de datos que se puede consultar
en la pagina VicDoc del IMPI (https://vidoc.impi.gob.mx/), Christian
Louboutin ha llevado a cabo el mismo procedimiento en contra de
las companias Calzado Libertad, S.A de C.V., Corporaciéon Misac,
S.A. de C.V,, Grupo La Milagresa, S.A. de C.V,, entre otras, que no
son competidores en el mercado, con la finalidad de impedir que
las demas empresas vendan las zapatillas en otros establecimientos
diversos al mercado de lujo al que van dirigidas.

Como hemos senalado, la teoria marcaria indica que una marca
debe de ser distintiva, caracteristica fundamental para que proceda
el registro. Contrariamente, en el caso analizado, Christian Lou-
boutin ha registrado en varios paises una marca innominada que
radica en el color rojo que utiliza en las suelas de sus clasicas zapa-
tillas, hecho que ha sido criticado en todo el mundo.

La marca esta registrada en México, bajo el registro de marca
numero 12822860, cuyo signo distintivo es “INNOMINADO (la
marca consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapato,
no reservandose la figura del zapato que se presenta en lineas pun-

teadas y que muestra la ubicaciéon de la marca)”,” en la clase 25

para proteger CALZADO DE TACON PARA MUJER, tal cual se

muestra a continuacion.

2 IMPI, Expediente: 1927371, MA/S/2017/1097714, Titulo “Registro marcario
1822860, 23 de noviembre de 2017, https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdo-
c=E&d=MA/E/M/1985/1927571, consulta: 20 de febrero de 2023.
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Imagen 1. Christian Louboutin
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Establecinionta RUE JEAN - JACOUES ROUSSEAU NUM. EXT. 10 PARIS 75007 FRANCIA
Registro 1822860 Tipo de Marca INNOMINADA
Signo distintivo INNOMINADO (la marca consiste en el color rojo aplicado en la suela de un zapalto.
Clase 25 reservandose la figura del zapato que se presenta en lineas punteadas vy que munub‘u la
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Imagen retomada de: IMPI, Expediente: 1927371, MA/S/2017/1097714. Titu-
lo “Registro marcario 1822860”.

Derivado de la utilizaciéon exclusiva concedida con el registro
antes mencionado, es importante analizar la concesion del registro
de marca innominada de Christian Louboutin en México. Dicho
registro fue solicitado el 3 de agosto de 2017, por lo que la Ley apli-
cable era la Ley de la Propiedad Industrial, antes de las reformas
de 2018. La ley vigente en ese momento determinaba que ningin
registro ya fuera de patente, marca o alguna figura protegida por la
misma deberia contravenir a cualquier disposicion legal; aunado a
ello, el articulo 89 de la referida ley establecia lo siguiente:
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Articulo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones vy figuras visibles, suficientemente distintivas, suscepti-
bles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,
Jrente a los mismos de la especie o clase.

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se con-

funda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.?

En dicho texto legislativo, ninguno de los supuestos permitia el
registro de colores aislados o figuras no distintivas, ni el posiciona-
miento de los colores; sumado a que el entonces articulo 90 conte-
nia las prohibiciones de ley respecto al otorgamiento de marcas y
establecia: “No seran registrables como marca: [...] V. Las letras,
los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompa-
flados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un
cardcter distintivo”.”!

Por lo anterior, podemos precisar que si bien la marca someti-
da a registro fue otorgada por la autoridad, toda vez que el IMPI
considerd que procedia al otorgamiento como marca innominada,
ésta no se tendria que haber otorgado, ya que, aunque la ley de-
terminaba que se podia registrar un color con la condicién de que
combinara con un diseno distintivo, el caso en mencién se solicitd
representado el color rojo en la suela de un zapato, representacion
en una forma que es de uso comun para todo calzado, aunado a que
no configura ninguna distintividad, por lo que el IMPI no actué en
concordancia con la ley vigente en ese momento.

A tal efecto, el IMPI tnicamente esta facultado para lo que la
ley le permite y aunque en otros paises como Estados Unidos de
Ameérica si existan los registros de colores cuando se acredita el se-
condary meaning, en la fecha en la que se otorgé el registro de la suela

% Ley de la Propiedad Industrial, articulo 89. Las cursivas son nuestras.

S LPI, articulo 90. Las cursivas son nuestras.
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roja no procedia a otorgarse, porque la ley en México lo prohibia.
El problema especifico radica en que el color, como indica Garcia
y Madrid:

[...] es una propiedad natural de las cosas y su funcién es hacerlas
mas visibles o atractivas, pero sin transmitir, por regla de principio, un
significado concreto sobre su origen empresarial; ademas, los colores
carecen generalmente de la claridad y precision que es imperativa
frente a los competidores, usuarios y autoridades, lo que conlleva a
debates sobre la seguridad juridica de la protecciéon. Finalmente, pero
no menos importante, se ha ofrecido respuesta definitiva a la interro-
gante sobre el nimero de colores disponibles, lo que puede llevar a
la creaciéon de monopolios legales a favor de aquellas empresas que
obtengan su registro.*

En suma, se puede argumentar que el color rojo y su represen-
tacion incorporada en la solicitud ante el IMPI no era apta para
registro, ya que, primero, el color aislado sin la concatenacién de
elementos en México no estaba permitida en esos anos; segundo,
la forma en la cual estd representada la delimitacién del color res-
pecto al posicionamiento en el producto no es distintiva, porque es
la forma de una suela de zapato usual, sin contar con el requisito
de distintividad que logra generar una diferencia entre productos
o servicios de la misma calidad o especie dentro del mercado, y el
color rojo no resulta ser distintivo por si mismo, porque incluso es
utilizado por empresas como Coca Cola que en el caso en concreto
también ya tiene registrada su marca de color rojo para refrescos,
KFC, YouTube, McDonald’s, Yahoo!, Netflix, Nintendo, etc., y con-
siderar viable un registro que tnicamente utiliza como distintividad
un color, que ademas es considerado dentro del Pantone como un
color primario, estaria generando un monopolio de una caracteris-
tica del producto, no de la distintividad de una marca realmente,
monopolio que afectaria la libre competencia econémica.

%2 Garcia R., Emilio y Luis Angcl Madrid, op. cit., p. 70.
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Aunado a lo anterior, el 5 de abril de 2021, la marca innominada
de la suela roja fue declarada por el IMPI, a peticiéon de Christian
Louboutin, como notoriamente conocida, cuyo supuesto implica
que rompe el criterio de especialidad relacionado con la clase para
la que fue otorgada, en este caso para la clase 25.

Por lo que cabe concluir que de raiz el registro de marca innomi-
nado adolecia de validez, lo cual es preocupante, ya que el mismo
no debi6 de otorgarse, y para complicar el caso, se le dio no hace
mucho tiempo una declaratoria de notoriedad, convalidando atn
mas el otorgamiento al registro, teniendo ahora la exclusividad del
color rojo no solo para la clase 25 de zapatos, si no rompiendo el
principio de clases y teniendo la exclusividad de esa tonalidad de
rojo dentro del mercado, por ser considerada marca notoriamente
conocida.

2. La marca amarilla de las vendas Le Roy

A pesar de que la marca de la suela roja de Christian Louboutin
fue la primera marca de color que se otorgd en México, ésta fue
contraria a derecho. Por ello podemos determinar que la primera
marca reconocida, cuyo registro segun criterios discrecionales del
IMPI cumpli6 con los requisitos de la distintividad adquirida, fue el
color amarillo perteneciente a Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V,,
primera marca otorgada segun la autoridad como marca de color
aislado.

Como analizamos lineas arriba en el apartado anterior, existen
dos formas de registrar las marcas de color: por un lado, el color
identificado y posicionado en algin lugar en el producto o servicio
a proteger por la marca; y, por el otro, el color totalmente aisla-
do dentro de algtin producto. En el caso de las vendas Le Roy, el
supuesto es el segundo en el que tunicamente se pone el color en
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el recuadro del signo protegido relacionandolo con el producto a
registrar y con eso es suficiente, tal como se muestra a continuaciéon
en el titulo de registro de marca.

Imagen 2. Le Roy

EXPEDIENTE: 2726495 FECHA DE PRESEMTACION: 8/Abril/2022 2:32:16 PM
FECHA DE PRIMER USO:  31/Diciembre/1974  FECHA DE VIGENCIA: 22/Juniof2032

TITULAR: LABORATORIOS LE ROY, SA DE CV,
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Imagen retomada de: IMPI, Expediente: 2726495. Titulo “Registro marcario
24127007.

Como podemos apreciar del titulo expuesto con anterioridad, al
solicitante se le otorgd un color totalmente aislado para proteger
vendas para apositos. Del Expediente 2726495 se desprende que
el solicitante utiliz6 el concepto de la distintividad adquirida, con
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objeto de que le fuera otorgada la exclusividad del uso del color
amarillo; no obstante, a la fecha no existen criterios claros para
acreditar el supuesto de excepcion.

Del analisis del expediente, podemos enlistar la documentaciéon
soporte presentada para acreditar la distintividad:

1) Historia de los Laboratorios Le Roy donde se afirma que dichos
laboratorios existen desde hace 85 anos.

2) 21 registros de marcas pertenecientes a los Laboratorios Le Roy.
3) El uso del color amarillo Pantone 116C que se ha utilizado por
parte de dicho laboratorio desde hace mas de 30 anos.

4) Pruebas, entre las cuales se encuentran: muestras fisicas de los
empaques de las vendas y un estudio de mercado en el cual se en-
trevistan a 507 personas en tres ciudades (Ciudad de México, Gua-
dalajara y Monterrey) del 20 al 31 de octubre de 2021.

5)Deigual forma, se presenta un anexo conlasemblanza empresarial.

De dichos documentos, denominados por el solicitante como
aquellos “que acreditan la adquisicién de un caracter distintivo”,
se puede apreciar que de manera general no logran acreditar el uso
exclusivo del color, toda vez que incluso hacen un analisis compa-
rativo con otras marcas de vendas que también utilizan el mismo
color para su empaque —como es el caso de la marca Vendalastic—.
Por tanto, el color no es exclusivo de los Laboratorios Le Roy, mas
bien, es un color que se comenzo6 a utilizar en cierto sector para un
producto determinado, como son las vendas para apositos.

Sumado a lo anterior, y resultado del analisis y estudio de las
documentales presentadas, podemos senalar que no acreditan la
distintividad adquirida en ninguno de los supuestos; en especial si
tomamos como base el estudio de mercado, mismo en el que se
considerd una muestra de 507 personas entrevistadas en México, en
tres ciudades diferentes, investigacion parcial y a todas luces poco
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representativa, con la que se pretende aseverar que 507 individuos
afirman y con ello acreditan que el color amarillo de las vendas solo
identifica a la marca Le Roy.

Consideramos que, en el caso especifico, los documentos anexos
a la solicitud en el caso de México no acreditan la distintividad
adquirida, especificamente para los Laboratorios Le Roy, sino mas
bien un color utilizado en un sector especifico para vendas, con lo
cual el IMPI no debi6 de otorgar la exclusividad respecto al color
amarillo a este laboratorio, sumado a que la autoridad debié de
valorar las documentales exhibidas, y fundar y motivar su decision
de otorgar la exclusividad de la proteccion del color.

VII. CoNcLusIéN

Como se ha senalado con antelacién, no existen criterios claros
respecto a lo que se debe acreditar para comprobar la distintivi-
dad adquirida en el mercado posicionada por una empresa, lo cual
consideramos es el tema mas delicado aqui, ya que genera insegu-
ridad juridica, debido a que la autoridad, de manera discrecional,
determina cuando otorgar o no la exclusividad de algo que no es
distintivo desde su origen, ademas de que tampoco motiva su reso-
lucién, ya que tnicamente otorga el titulo marcario.

El tema puntual de la distintividad adquirida va encaminado a
romper con la competencia econémica y de paso perjudicar al pua-
blico consumidor, por cuanto al otorgarle el color rojo a las suelas
de los zapatos Louboutin y por tanto el monopolio del color en el
mundo de la moda, por ejemplo, implica que otras empresas no
puedan utilizarlo cuando realmente no es una distincion.

Lo mismo en el caso de las vendas, ya que, con el otorgamiento
del color amarillo para la empresa Le Roy, que al final determina
la utilizacién exclusiva del color, impide que otras empresas que ya
contaban con registros otorgados utilizando el mismo color puedan
seguir utilizandolas, rompiéndose con ello con la competencia rela-
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tiva a la identificaciéon que el pablico consumidor tenia respecto a
que las vendas estaban relacionadas de manera general con el color
amarillo y no identificando a una tnica empresa.

La propiedad intelectual, especificamente la propiedad industrial
y las marcas, son excepciones a los monopolios contempladas en la
constituciéon mexicana; sin embargo, consideramos que la figura de
la distintividad adquirida si genera un monopolio ilicito, toda vez
que rompe con el elemento basico de las marcas que es la distin-
tividad, y provoca que las empresas busquen justificar, sin criterio
alguno establecido en la normativa, el otorgamiento de marcas que
no deberian existir, con la tnica finalidad de romper la competen-
cia econémica y generar un monopolio para acrecentar su riqueza
y posicionamiento en el mercado, es decir, una ventaja competitiva
en el mercado contraria a derecho.

Por todo lo anterior, dicha figura deberia desaparecer de la ac-
tual Ley Federal de Protecciéon a la Propiedad Industrial, o bien, se
deberian de generar los criterios especificos en el Reglamento, para
que las empresas se vean obligadas a comprobar circunstancias es-
pecificas para su otorgamiento y no sean criterios discrecionales
de la autoridad, que Gnicamente rompen con la competencia eco-
noémica y generan ventajas competitivas y monopolios ilicitos sin
justificacion.
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