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RESUMEN

La industria de la moda, entendida como la actividad econdmica e industrial que
tiene como objetivo regular las interacciones y relaciones comerciales de la moda, es una
de las méas importantes en la actualidad, obteniendo ganancias mundiales de 1,7 billones de
dolares en el afio 2021 (Fahion United, s.f., parr. 6). Ahora bien, dicha industria posee una
serie de particularidades que hacen de su proteccién juridica no solo un elemento necesario,
sino también unico para la industria. Asi pues, caracteristicas tales como la basqueda
constante de tendencias, el cambio constante y dinamismo, la prevalencia de activos
intangibles producto del ingenio de los disefiadores, o la doble dimensién utilitarista y
estética de los disefios de la moda hacen necesaria la existencia de un régimen juridico

robusto que responda a las necesidades particulares de esta industria.

Dentro de los multiples mecanismos de proteccion juridica que se han establecido
en aras de salvaguardar los disefios de la industria de la moda y de promover la originalidad
e innovacion, el regimen de Propiedad Intelectual es un mecanismo que se considera
esencial, toda vez que brinda distintas alternativas juridicas que logran otorgar proteccion al

ingenio intelectual de los disefiadores.

En particular, el derecho marcario se ha convertido en un mecanismo recurrente que
usan los disefiadores y las casas de moda para otorgar proteccion legal a sus logos y
expresiones, pero también a elementos mas particulares como disefios y elementos que se
sitlan dentro de estos. Lo anterior, debido a que las marcas permiten la construccion de
relaciones cercanas entre consumidores y empresarios, y permiten la asociacion casi
inmediata de conceptos y sensaciones positivas hacia un determinado origen empresarial.
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Por otro lado, las marcas otorgan una proteccién legal mas duradera en relacién con
otros derechos de Propiedad Intelectual, como los disefios industriales o los derechos de
autor. Por lo tanto, las marcas se vuelven aliadas de la industria de la moda y logran otorgar
una proteccion legal extendida a varios aspectos de dicha industria que, de manera

tradicional, no gozaban de un mecanismo efectivo de proteccion.

Ahora bien, en el desarrollo de este trabajo investigativo se definiran las distintas
maneras en las que las marcas, tanto tradicionales como no tradicionales, pueden brindar
una proteccion juridica a la industria de la moda. Ademas, se utilizaran casos propios del
contexto colombiano para asi evaluar la efectiva materializacion de las marcas en dicha
industria. Por otro lado, se hara referencia a casos reconocidos a nivel mundial, con el
objetivo de demostrar los distintos matices y comprensiones que se generan en torno a la

proteccion marcaria de la industria de la moda.

De conformidad con lo anterior, a partir de este analisis se haran evidentes los retos
a los que se enfrenta la industria de la moda en materia de proteccion marcaria. Dentro de
estos retos se destacan la falta de criterios homogeneizados en relacion con marcas no
tradicionales, la posible limitacion a la libre competencia al conceder derechos marcarios
no definidos, entre otros criterios que se desarrollaran en la presente investigacion.
Finalmente, se hara mencién de posibles alternativas para implementar como mecanismo de

resolucion a las problematicas planteadas a lo largo de la investigacion.



ABSTRACT

The fashion industry, understood as the economic and industrial activity that aims to
regulate the interactions and commercial relations of fashion, is one of the most important
industries today, with global revenues of 1.7 trillion dollars in 2021 (Fahion United, n.d.,
para. 6). However, this industry has a number of particularities that make its legal
protection not only necessary, but also unique to the industry. Thus, characteristics such as
the constant search for trends, the constant change and dynamism, the prevalence of
intangible assets resulting from the ingenuity of designers, or the dual utilitarian and
aesthetic dimension of fashion designs make it necessary to have a robust legal regime that

responds to the particular needs of this industry.

Among the multiple legal protection mechanisms that have been established in order
to safeguard the designs of the fashion industry and to promote originality and innovation,
the Intellectual Property regime is a mechanism that is considered essential, since it offers
different legal alternatives that manage to provide protection for the intellectual creativity

of designers.

In particular, trademark law has become a recurrent mechanism used by designers
and fashion houses to grant legal protection to their logos and expressions, but also to more
particular elements such as designs and elements within them. This is because trademarks
enable the construction of close relationships between consumers and entrepreneurs. Thus,
said signs create an almost immediate association of concepts and positive feelings towards

a particular business origin.



On the other hand, trademarks provide more durable legal protection than other
Intellectual Property rights, such as industrial designs or copyrights. Therefore, trademarks
become allies of the fashion industry and manage to grant extended legal protection to
several aspects of the fashion industry that, traditionally, did not enjoy an effective

protection mechanism.

This research will define the different ways in which trademarks, both traditional
and non-traditional, can provide legal protection to the fashion industry. In addition, cases
from the Colombian context will be used to evaluate the effective materialization of
trademarks in the fashion industry. On the other hand, reference will be made to recognized
cases from around the world, with the aim of demonstrating the different nuances and

understandings that are generated around trademark protection in the fashion industry.

In accordance with the above, the challenges faced by the fashion industry in terms
of trademark protection will become evident from this analysis. Among these challenges
are the lack of homogenized criteria in relation to non-traditional trademarks, the possible
limitation to free competition by granting undefined trademark rights, and other criteria that
will be developed in this research. Finally, mention will be made of possible alternatives to

be implemented as a mechanism for resolving the problems raised throughout the research.



PALABRAS CLAVES

Moda, industria de la moda, derecho de la moda, propiedad intelectual, marcas
tradicionales, marcas no tradicionales, criterio de representacion gréfica, criterio de
distintividad.



INTRODUCCION

La industria de la moda se caracteriza por ser temporal, saturada, con gran cantidad
de copias y con variedad de criterios juridicos aplicables. Ademas, uno de los factores mas
importantes a tener en cuenta supone que las prendas, al actuar como vestimenta para el
cuerpo humanao, tienen un aspecto utilitario. Atendiendo a estos criterios, se ha generado la
necesidad de establecer un régimen juridico particular que tenga en consideracion los
distintos factores propios de la industria de la moda. Este se conoce como fashion law o
“derecho de la moda”. El derecho de 1a moda abarca distintos ambitos juridicos, dentro de
los cuales se encuentra la Propiedad Intelectual.

Los derechos marcarios, como mecanismos propios de la Propiedad Intelectual, han
otorgado cierta proteccion juridica a la industria de la moda a través de los afios. De manera
particular, las marcas tradicionales, a saber, las marcas nominativas, mixtas y figurativas,
han permitido que los disefiadores protejan su conjunto de disefios y sus variadas
manifestaciones creativas a partir una expresion determinada que puede o no ir acompariada
de elementos gréficos, de acuerdo con la voluntad que tenga el disefiador a la hora de
solicitar proteccion.

Por su parte, las marcas no tradicionales han pretendido ampliar el margen de
proteccidn que otorgan los signos distintivos, y asi salvaguardar elementos o0 signos mas
puntuales de determinados productos, siempre y cuando estos sean distintivos y apropiables
por parte de un origen empresarial determinado. Dichas marcas corresponden, por ejemplo,
a las marcas de color, posicién, tridimensionales, tactiles, de movimiento, olfativas, entre

otras.



La presencia de las marcas no tradicionales resulta particularmente beneficiosa para
la industria de la moda, pues a través de estas se podrian proteger no solo expresiones y/o
logos, sino también elementos méas propios y caracteristicos dentro las prendas, por lo que
se ampliaria un poco la proteccién juridica que tiene esta industria.

Por este motivo, es relevante estudiar las distintas maneras en las que las marcas
tradicionales y no tradicionales otorgan una proteccidn a la industria de la moda, asi como
los diferentes ejemplos en los que se ha otorgado proteccion a elementos de los disefios de
esta industria en Colombia y en el mundo. Para esto se hara uso de un proceso
investigativo, por medio del cual se presentan los posibles beneficios de la proteccién

marcaria a la industria, asi como posibles riesgos o retos por enfrentar.
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GLOSARIO

Con el proposito de generar claridad y contextualizacion respecto de los asuntos
principales a tratar en la presente investigacion, a continuacion se define de manera simple
el entendimiento que se le daréa a cada uno de los siguientes conceptos a lo largo del

proyecto:

Clasificacion de Niza
Clasificacion Internacional aplicada para distinguir cada uno de los productos y/o

servicios que pueden ser identificados mediante las marcas.

Comunidad Andina (CAN)

Organismo Internacional creado con el objetivo de generar integracion continental,
y promover el desarrollo econdmico y social de los Paises Miembro. La CAN integra a los

paises de Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert (CAN, s.f.)

Decision 486 de 2000

Constituye el régimen comun en materia de Propiedad Industrial para todos los

miembros de la Comunidad Andina.

Disefiadores y/o creadores

Son las personas naturales que disefian los bocetos de las creaciones de moda, y
toman todas las decisiones creativas en cuanto a su materializacion y comercializacion en el

mercado, sin entrar a participar en el proceso de confeccion directamente. No obstante, para
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efectos de la presente investigacion también se entenderd como disefiador a aquel

empresario que es titular de una marca de moda.

Disefos de la moda

Corresponden a todos las creaciones que permiten cubrir el cuerpo humano: es
decir, prendas, vestimentas, indumentaria, ropaje. No obstante, también incluye a todos los
aspectos mas estéticos tales como accesorios, perfumeria, calzado y cosméticos (Basma,
2016, p. 50) Entonces, son todos los productos de la manifestacion creativa de un

disefador.

Industria de la moda

Actividad comercial desarrollada en torno a la moda, desde su etapa de disefio,
confeccion, produccion y comercializacion. La industria de la moda pone a disposicion de
los consumidores y del mercado las manifestaciones creativas de los disefiadores, es decir,

los disefios de la moda.

Marcas tradicionales

Todas aquellas expresiones, logotipos y/o elementos figurativos que permiten
identificar los productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado
(INTA, s.f.). Corresponden a marcas tradicionales las nominativas, mixtas y gréaficas o

figurativas.

Marcas no tradicionales

Cualquier tipo de marca que no guepa dentro del concepto de las marcas

tradicionales. De esta manera, corresponden a aquellos signos que son percibidos “por

12



cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion debe ser hecha a través de métodos

de representacion no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297)

Moda
La moda se puede definir como el fendmeno social y culturalmente aceptado que es

dinamico y cambiante, por medio del cual se emulan los gustos y las tendencias humanas,

pero ademas se forjan los comportamientos y preferencias futuras.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

Organo jurisdiccional competente para resolver cuestiones del Derecho Comunitario

de la CAN vy asegurar la aplicacion e interpretacion uniforme del mismo (CAN, 2022).
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PRIMER CAPITULO: contextualizacion sobre el concepto y funcionamiento de la

moda y la industria de la moda

¢ Qué es la moda?

Existen multiples y variadas definiciones que tratan de determinar o, al menos,
delimitar el sentido y alcance de la palabra “moda”. Lo anterior, por cuanto dicha expresion
alberga un gran nimero de conceptos y elementos que se encuentran relacionados entre si,
pero que pueden o no estar contenidos dentro de las definiciones propias que otorgan los
distintos autores al definir la “moda”. Asi pues, dependiendo del campo tedrico y la
perspectiva practica que posea cada autor, este va a emplear diferentes conceptos que
considere adecuados y necesarios para delimitar su propio entendimiento de lo que significa
moda.

Lo anterior es una consecuencia de los principios fundamentales de la moda, pues
este fendmeno no puede ser descrito sin su consecuente referencia a las nociones de
cambio, movimiento y dinamismo, por lo que ineludiblemente este concepto contara con
distintas acepciones dependiendo de factores tales como el momento historico, el lugar o
territorio, la ideologia y/o el contexto propio de quien esta otorgando una definicién a este
fendmeno social.

Ahora bien, una definicion que abarca el concepto de la moda desde el
entendimiento de su dinamismo y variabilidad corresponde a la mencionada por la autora
Florencia Bustingorry (2015), la cual determina que:

La moda es un fenémeno social, histéricamente situado. Sus definiciones han sido

variadas. La misma hace referencia por un lado, a la industria de la indumentaria y

14



de todos los objetos, empresas y mercados vinculados a ella, y por el otro, a un
cambio social, que atraviesa diversos aspectos de la vida de los sujetos. Estos dos
planos se articulan y superponen, no se puede pensar uno sin el otro. En cada
contexto se producen distintos sentidos sobre la moda y ésta se constituye en un
elemento de distincion y en una marca de pertenencia. (p.47)

Por otro lado, el socidlogo aleman Georg Simmel (1957) afirmé que “la moda es
una forma de imitacion y de igualacion social pero paraddjicamente en cambio incesante.
Diferencia una época de otra y un estrato social de otro”. (p. 541).

En una linea argumentativa similar a la de los anteriores autores, Alistair O’Neill,
historiador de moda y profesor de la Universidad de las Artes de Londres, manifesto que:

La moda suele considerarse como una industria global que se dedica a anticipar lo
gue nos ponemos y cOmo queremos aparecer ante los demas. Pero la moda no es
solo un negocio. También es un fendmeno cultural y social, impulsado por el deseo
de lo nuevo. Como tal, la industria nunca puede controlar totalmente la moda: la
moda consiste en estar abierto al cambio (s.f).

Si bien las anteriores definiciones contienen aproximaciones distintas del concepto
de la moda, también permiten demostrar la presencia constante de ciertos conceptos que
parecen necesarios e indispensables para definir la moda, generando asi un marco mas o
menos consensuado de lo que debe, al menos, contener la moda para ser considerada como
tal.

Asi pues, y tomando como referente las anteriores definiciones, se puede entender la

moda como un fendmeno cultural y socialmente aceptado que varia a través del tiempo y de
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las épocas historicas, por medio de la cual se emulan los gustos y las tendencias humanas,
pero ademas se forjan los comportamientos y preferencias futuras.

Ademas, son materializaciones de la moda los distintos tipos de prendas y
vestimentas para cubrir el cuerpo humano, los adornos, accesorios, cosméticos, perfumes y

calzado.

¢ Qué es la industria de la moda?

Luego de haber delimitado el concepto de la moda, es necesario referirse a lo que
significa el término de industria de la moda. Lo anterior, debido a que en muchas ocasiones
se incluye dentro del mismo concepto ambas acepciones sin tener en cuenta que, mientras
que la moda hace referencia al fendmeno social y cultural que da cuenta de los gustos
cambiantes de los seres humanos, la industria de la moda corresponde a la actividad
economica e industrial centrada en la moda, y que tiene como objetivo regular las
interacciones y relaciones comerciales de este fendmeno.

De acuerdo con la Enciclopedia Britanica, la industria de la moda puede ser
entendida como la actividad que:

(...) engloba el disefio, la fabricacion, la distribucion, la comercializacion, la venta

al por menor, la publicidad y la promocion de todo tipo de prendas de vestir

(masculinas, femeninas e infantiles), desde la alta costura (literalmente, "alta

confeccion") y la moda de disefio més sofisticada y cara, hasta la ropa cotidiana,

desde los vestidos de gala de alta costura hasta los pantalones de chandal

informales. A veces se utiliza el término méas amplio "industrias de la moda" para

16



referirse a una multitud de industrias y servicios que emplean a millones de
personas en todo el mundo (s.f.).

Ahora bien, para que la industria de la moda pueda operar se necesita de distintos
niveles de produccion e intervinientes, los cuales desarrollan una serie de funciones
estratégicas tales como disefio, produccion de materias primas y de articulos de moda, y
labores de publicidad y mercadeo (Enciclopedia Britanica, s.f).

De este modo, es relevante diferenciar entre los conceptos de moda e industria de la
moda, pues a pesar de que en la practica son considerados como equivalentes y de manera
ligera son entrelazados entre si, el objeto de proteccion juridica por parte de los distintos
ordenamientos en el mundo debe ser de la industria de la moda. Lo anterior, debido a que
es la industria de la moda la que transforma dicho fendmeno social en una actividad
econdmica organizada e industrializada, y se encarga de generar una cadena sistematizada
desde el momento de la creacion de las prendas y vestimentas, hasta su posterior
confeccién y comercializacion.

Por lo tanto, se torna necesario brindar un marco juridico a dicha industria que la
regule de manera mas o menos efectiva a lo largo del mundo y en cada territorio en
particular. Ahora bien, es importante manifestar que, para efectos de la presente
investigacion, se entendera que al referirse al concepto de “industria de la moda” se esta
haciendo referencia expresa a las manifestaciones creativas de los seres humanos mediante
las cuales se disefia, confecciona, produce y comercializa prendas, vestimentas, accesorios,
perfumeria, calzado y maquillaje.

Ademas, a pesar de que se tiene conocimiento de que en esta industria confluyen
multiples participantes dadas las distintas fases que tiene el proceso productivo de la moda,
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en el presente trabajo se entenderda como principales intervinientes a los disefiadores y las
compaiiias o casas de moda dedicadas a la confeccidon y comercializacion de los productos

objeto de esta industria.

Factores por considerar para establecer un régimen juridico a la industria de la moda:

La industria de la moda, como cualquier otra industria, desempefia una labor
especifica en la sociedad y requiere de la interaccion y trabajo conjunto de los seres
humanos para lograr su fin, por lo que es necesario que esta sea objeto de proteccion
juridica. No obstante, teniendo en cuenta que dicha industria se origina a través de la
creatividad e ingenio de los seres humanos (Cuesta, 2018, p. 2), los cuales materializan sus
ideas en una serie de patrones, disefios y/o figuras, la presencia de un régimen juridico que
permita la adecuada proteccion de las creaciones de dicha industria se vuelve mas
imperativo, entendiéndose como creaciones los disefios y signos que surjan del ingenio de
las personas involucradas en el proceso creativo de cada empresa o casa de moda.

Ademas, dadas las particularidades de la industria de la moda la proteccién juridica
de sus creaciones se torna mas dificil y requerira una serie de consideraciones que no deben
ser tenidas en cuenta en otras industrias (Salas, s.f).

De conformidad con lo anterior, los factores propios de la industria de la moda
constituyen un elemento esencial a la hora de determinar el tipo de proteccién legal que
debe ostentar esta, pues hacen que la industria tenga una proteccion no solo especializada
sino, ademas, limitada. A continuacién, se detallan los principales factores para tener en

cuenta a la hora de concebir un régimen juridico para la industria de la moda:
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1. Los productos de la industria de la moda tienen una doble dimension: los productos
de esta industria combinan una finalidad utilitaria, esto es, la de cubrir el cuerpo de los
seres humanos, con una manifestacion creativa y original que le brinda el disefiador a cada
prenda. Asi pues, la proteccion de tales productos, particularmente del elemento creativo
que estuvo involucrado en su creacion, se torna un poco compleja a la luz de la
normatividad colombiana, pues de conformidad con la Direccion Nacional de Derechos de
Autor, entidad competente en materia de tales derechos en Colombia, las creaciones de la
industria de la moda deben ser originales. Entonces, atendiendo a la calidad utilitaria de las
prendas y vestimentas, estas deberan adoptar formas usuales en muchas ocasiones, por lo
que considerarlas originales puede tornarse dificil (Gaitan, 2011, pgs. 18-19).

2. Saturacién de la industria y facilidad de copia: la industria de la moda esta bastante
saturada, cada vez hay mas disefiadores, mas marcas y mas compafiias dedicadas a producir
y comercializar prendas (Adegeest, 2015, parr. 6). De esta manera, ser original resulta mas
dificil, por lo que recurrir a la copia o “inspiracién” a partir de creaciones ya existentes se
ha vuelto una practica comun en dicha industria.

3. Tendencias y temporalidad en la industria de la moda: esta industria se desarrolla a
partir de la persecucién de tendencias, las cuales cambian de manera veloz y acelerada a
través de las distintas estaciones climaticas y temporadas de moda. Por lo tanto, los
colecciones que se lanzan en esta industria tienen una duracion limitada en el tiempo
(Lopez, 2015, p.56), por lo que en muchas ocasiones no es rentable obtener una proteccién
particular para las prendas, dado que en en un periodo corto de tiempo (lo que dure una
estacion climatica, por ejemplo), dejaran de estar en tendencia y llegard una nueva
coleccion.

19



4. No hay uniformidad legal sobre el tratamiento que se le da a la industria de la moda
a nivel mundial: si bien cada uno de los ordenamientos juridicos del mundo establece un
marco de regulacion particular para cada industria y, en general, para cada actividad objeto
de proteccion juridica, existe una serie de consenso sobre el modelo de proteccion que se
debe aplicar a cada industria atendiendo a sus particularidades. Sin embargo, en la industria
de la moda no existen unos lineamientos mas 0 menos generales y consensuados sobre la
manera en que se debe proteger esta. Lo anterior genera una incertidumbre e inseguridad
juridica para los disefiadores y las casas de moda, por lo que vuelve mas compleja la
efectiva proteccion legal de la industria de la moda en los diferentes territorios a nivel

mundial.

Derecho de la moda:

Luego de evidenciar las particularidades que tiene la industria de la moda y de
reconocer la falta de marcos normativos y regulatorios para la misma, se comenzé a
proponer la creacion de un régimen de proteccion legal especial para esta industria. De esta
manera, en el afio 2005 la profesora estadounidense Susan Scafidi comenzo a hablar del
término “Fashion Law”, en espafiol “Derecho de la moda”, para referirse a la disciplina
juridica especialmente dedicada a tratar asuntos de esta industria. Asi pues, el derecho de la
moda puede ser definido como la especialidad que analiza “(...) los aspectos legales
involucrados en la cadena de valor de una prenda de vestir, empezando por la idea, el
disefio, creacién, desarrollo, la produccién, promocion y comercializacién de la prenda”

(Fashion Law Institute, s.f. parr. 2).
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Tal como lo determina la anterior definicion, el derecho de la moda atiende a las
distintas necesidades juridicas que tiene la industria de manera continua y a traves del
tiempo, y atraviesa todo el proceso creativo de dicha industria, desde el momento en el que
se comienza a disefar las piezas y vestimentas, para luego confeccionarlas y producirlas de
manera masiva, hasta el momento de la venta. Ademas, el derecho de la moda se nutre de
muchas de las ramas tradicionales del derecho para relacionarlas de manera especifica con
la industria de la moda (Fashion Law Institute, s.f. parr. 2). De esta manera, tiene
vinculacion con el derecho corporativo o privado, con los derechos humanos, con el
derecho internacional publico y privado, con el derecho de los mercados o derecho de los

consumidores y, de manera especial, con los derechos de propiedad intelectual.

Proteccion de la moda mediante la Propiedad Intelectual:

La Propiedad Intelectual es entendida como la rama del derecho dedicada a regular
y proteger las creaciones del intelecto humano que son usadas en el comercio, tales como
obras literarias, artisticas, simbolos, nuevas creaciones, signos distintivos, disefios, entre
otros. Ademas, la Propiedad Intelectual se divide en dos categorias, la Propiedad Industrial
y los Derechos de Autor (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f. parr 1).

La Propiedad Industrial ha sido definida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, entidad administrativa competente para conocer de los temas de Propiedad
Industrial en Colombia, (s.f.) como el derecho que adquiere cierta persona, ya sea natural o
juridica, sobre una creacion nueva o sobre un signo distintivo (parr 1). Por su parte, los

Derechos de Autor corresponden a los derechos de los que gozan los creadores sobre sus
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propias obras literarias y/o artisticas (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.
parr 1).

La Propiedad Intelectual se ha tornado fundamental a la hora de otorgar proteccion
a los disefios de la moda, pues tal como se determind previamente, estos surgen a partir del
proceso creativo que desarrollan los disefiadores. De esta manera, la normativa en materia
de Propiedad Intelectual ha otorgado un monopolio juridico de explotacion (Salas, 2013,
p.151) y numerosas ventajas comerciales a los distintos sujetos que, como producto de su
ingenio, crean una serie de activos intangibles relacionados con la industria de la moda,
tales como marcas, patentes, disefios industriales, obras artisticas, entre otros.

Asi pues, la Propiedad Intelectual actia como un aliado esencial de esta industria en
la medida en que otorga a los autores y titulares de los derechos de Propiedad Intelectual,
una serie beneficios econdmicos y reconocimientos morales sobre las creaciones, asi como
la posibilidad de obtener proteccion juridica ante el plagio o copia de sus creaciones y
disefios, y la eventual restriccion a otros competidores a la hora de conceder derechos
similares o idénticos a los ya concedidos en favor de otro sujeto (Dubey, 2022, p. 1554).
Tal como lo manifestd Akhil G. Krishnan, “los disefiadores de moda recurren a las leyes de
propiedad intelectual para salvaguardar sus creaciones” (2021, parr. 2).

Ademas, la proteccion que otorga la Propiedad Intelectual también actia como un
incentivo para el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales y para el desarrollo creativo
de los seres humanos, puesto que protege la originalidad y autenticidad de los sujetos que,
tras un proceso artistico innovador, logran proponer nuevas alternativas en la saturada

industria de la moda (Castelli y Heredia, 2022, parr. 1-10).
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De conformidad con lo anterior, se puede concluir que la Propiedad Intelectual
otorga proteccion legal a los disefios de la industria de la moda desde varias facetas. La
primera de ellas corresponde a la faceta de proteccion efectiva del derecho, mediante la
cual su titular goza de una facultad exclusiva y excluyente respecto de su derecho.
Asimismo, existe una segunda faceta de proteccion, mediante la cual se le permite al titular
de un derecho de Propiedad Intelectual gozar de su derecho, por lo que este puede
explotarlo, impedir su utilizacién o copia por parte de terceros, entre otras alternativas.

Ahora bien, si bien la Propiedad Intelectual puede otorgar distintos &mbitos de
proteccidn a los disefios de la moda, el presente trabajo investigativo se enfocara de manera
particular en la proteccion legal que otorgan las marcas en dicha industria. Asi pues, a
continuacion, se describiran algunos de los aspectos fundamentales en materia de la

proteccidén marcaria a la industria de la moda.
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SEGUNDO CAPITULO: los distintos tipos de marcas como mecanismo de proteccion

juridica:

¢ Qué es una marca?
Definicion legal

Desde acuerdo con el articulo 134 de la Decision 486,

constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar

una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro (2000).

Sentido amplio de las marcas — funcion en el mercado

Si bien la anterior definicion abarca de manera general el concepto de las marcas, su
rol en el mercado actual trasciende mucho mas alla de ser simples identificadores de
productos y/o servicios. Asi pues, en la actualidad, las marcas permiten a los consumidores
no solo identificar un origen empresarial determinado, sino ademas otorgar ideas
especificas y calificar productos y/o servicios asociados a dicho origen empresarial de

manera casi inmediata (Basma, 2021, p.2).

Entonces, las marcas fungen como activos intangibles que resultan extremadamente
valiosos tanto para sus titulares como para los consumidores, pues ademas de que
desempefian sus funciones esenciales, a saber, reducir los riesgos de confusién y/o

asociacion en los consumidores, disminuir los costos de bldsqueda/ search costs que gastan
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los consumidores para escoger un producto y/o servicio especifico en el mercado, y
asegurar la proveniencia de ciertos productos y/o servicios, su relevancia en el mercado ha
superado los anteriores criterios, y actualmente también indican valores, expectativas,
caracteristicas y cualidades asociadas a los productos y/o servicios provenientes por un

empresario particular.

En relacion con el valor actual que representan los derechos de Propiedad
Intelectual y, en particular las marcas para sus titulares, Stobbs (2015, parr. 5) manifesto

que:

Las marcas son cada vez mas importantes para sus propietarios, ya que los
consumidores confian cada vez mas en ellas. Asi lo refleja el analisis de The
Economist, que confirma que el valor de la propiedad intelectual en las grandes
empresas crecio del 20% del valor total de la empresa en 1980 a cerca del 80% en
2010. El estudio confirma también que alrededor de la mitad de este aumento
correspondio a las marcas. Esto no es sorprendente dado que los mercados estan
cada vez mas saturados de productos aparentemente comparables, lo que hace que

la diferenciacion a través de la marca sea cada vez mas importante.

Tal como lo manifiesta Basma (2016. p. 80), las marcas permiten que las compafiias
se comuniquen con los consumidores de forma directa y con mensajes relativos a identidad,
autoestima y emocion, de manera que los consumidores ya no estan comprando un
producto y/o servicio, sino que compran la marca que identifica a dicho producto y/o
servicio. Asi pues, estos derechos de Propiedad Intelectual permiten que los consumidores

agrupen y unifiquen un sinfin de caracteristicas y cualidades positivas y que se las
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atribuyan de manera casi inmediata a todos aquellos productos y/o servicios que sean
producidos por el origen empresarial titular de la marca. Lo anterior, no solo reduce los
costos de busqueda por parte de los consumidores, sino que va conformando relaciones

sociales entre los consumidores y los disefiadores o empresarios (Basma, 2023, p. 3).

De igual manera, y en relacion con la labor que desempefian las marcas en la

actualidad, la cual trasciende el &ambito meramente comunicativo, se ha manifestado que:

Las marcas tienen una naturaleza dicotdmica: no solo evitan la confusion, sino que
también son activos de inversion empresarial, ya que eliminan o minimizan los
gastos de venta al hacer habitual la compra del producto. Aunque las marcas
siempre cumplen la funcion de indicar el origen de los productos que identifican,

también pueden servir como inversiones, si su titular las utiliza con ese fin.

Ahora bien, es tal la relevancia actual de las marcas en el mercado, que en muchas
ocasiones los consumidores justifican sus decisiones de compra no basandose en el
producto o servicio que compraran, sino en la marca que respalda a dicho producto o

servicio y en las cualidades que le otorgan a dicho signo distintivo (Basma, 2021, p. 3).

De esta manera, las marcas ofrecen, ademas de una funcion comunicativa casi
inmediata a los consumidores, un gran valor econdémico a las compafiias, dado que acttan
como un factor fundamental a la hora de tomar las decisiones de compra de los
consumidores. Sobre el impacto econdmico y el atajo comercial que generan las marcas,

Landes y Posner (2003) manifestaron que:
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Supongamos, pues, que un consumidor tiene una experiencia favorable con la marca
X'y quiere volver a comprarla. O supongamos que quiere comprar la marca X
porque se la ha recomendado una fuente fiable o porque ha tenido una experiencia
favorable con otra marca del mismo fabricante. En lugar de leer la letra pequefia del
envase para determinar si la descripcion coincide con su comprension de la marca, o
investigar los atributos de todas las versiones del producto (de las que X es una
marca) para determinar cual es la marca X, al consumidor le resultar& mucho menos
costoso buscar identificando la marca pertinente y comprandola.... Una marca
comercial transmite informacion que permite al consumidor decirse a si mismo: "No
necesito investigar los atributos de la marca que voy a comprar porque la marca es
una forma abreviada de decir que los atributos son los mismos que los que he

disfrutado antes”.

El anterior pronunciamiento ejemplifica de manera clara los beneficios que otorgan

las marcas a sus titulares en materia de mercadeo y publicidad, pues estos ya no deberan

realizar grandes campafias cada vez que vayan a lanzar un nuevo producto y/o servicio en

el mercado ni deberan incurrir en costos elevados relacionados con la presentacion y

contextualizacion a los consumidores sobre el nuevo producto y/o servicio sino que, al

contar con un buen posicionamiento de marca y con buenas cualidades asociadas a su signo

distintivo, los productos y/o servicios que lance cualquier origen empresarial y que estén

relacionados con la marca gozaran del mismo acogimiento y recepcién por parte de los

consumidores.

De igual manera, es importante poner de presente que las marcas no solo brindan

beneficios a nivel comunicativo y econdmico, sino que otorgan seguridad juridica a su
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titular, y brindan una serie de beneficios legales tales como el derecho de exclusividad
sobre su conjunto marcario, derecho de exclusion respecto de signos similares o idénticos
para proteger productos y/o servicios similares o idénticos, y la posibilidad de iniciar
acciones legales en contra de terceros que vulneren sus derechos adquiridos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las marcas corresponden a derechos de propiedad
intelectual que tradicionalmente han servido como indicadores del origen empresarial de
ciertos productos y/o servicios, y que permiten a los consumidores asociar a dichos
productos y/o servicios con ciertas cualidades especiales. No obstante, su importancia en el
mercado actual ha trascendido la esfera meramente informativa, pues también se han
convertido en activos intangibles muy valuables para las compafiias desde un &mbito
econdmico, comercial, social, competitivo y juridico. Tal como lo establecié Basma, las
marcas “dotan a sus titulares de un valor inherente que puede, con inteligencia y la debida

diligencia, durar infinitamente” (2016, p.68).

Requisitos legales para que un signo pueda constituir marca:

Para que un signo pueda catalogarse como marca se deben presentar dos requisitos,
los cuales estan expresamente consagrados en la Decision 486. Dichos requisitos
corresponden al criterio de distintividad y de representacion grafica. A continuacion, se

desarrollaran los aspectos principales de los mismos:

Distintividad:
La distintividad es considerada la caracteristica que debe tener un signo para permitir que

los consumidores diferencien los productos o servicios que este identifica de otros similares
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que encuentran en el mercado (Castro, 2012, p. 300). El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, entidad judicial competente en materia de derecho comunitario, y la
Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada para conocer de los tramites
administrativos en materia de marcas en Colombia, han determinado que la distintividad
puede ser vista desde dos ambitos. En primera medida, se debe analizar la distintividad en
sentido abstracto o intrinseco, para lo cual se debe verificar que el signo objeto de estudio
tenga la capacidad de distinguir productos y/o servicios. Ademas, se debe exigir que el
signo estudiado goce de distintividad en concreto o distintividad extrinseca, la cual
determina que un signo debe ser capaz de diferenciar su conjunto de productos y/o servicios
respecto de otros signos en el mercado que identifiquen productos y/o servicios de la misma
naturaleza o similares. (TJCA, 2022, Criterio Juridico Interpretativo que constituye Acto

Aclarado).

Representacion grafica:

Este requisito puede ser entendido como la “descripcion que permite formarse la idea del
signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos” (Alemén, 1997,
p. 77). De conformidad con lo anterior, un signo debera ser representado mediante un
medio grafico para poder catalogarse como marca, pues Unicamente a partir de esta
representacion se definiran cuales son los derechos que esté pretendiendo obtener el
solicitante de dicho signo distintivo (Castro, 2012, p. 299).

Con la entrada en vigor de las marcas no tradicionales, se torné necesario replantear
el alcance del requisito de la representacion grafica, asi como sus efectos e implicaciones.

De esta manera, al reformular el objeto y la finalidad de dicho requisito, se comenzaron a
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aceptar nuevas formas de representacion que atendieran a la naturaleza no solo de los
signos distintivos tradicionales, sino también de marcas méas novedosas, tal como las
sonoras u olfativas, las cuales no pueden ser representadas de la manera gréafica
tradicionalmente entendida (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015). Sobre
este particular, se ahondara mas a detalle en el acépite correspondiente sobre las marcas no
tradicionales.

Ahora bien, a pesar de que la Decision 486 establece como requisitos para el
registro de marcas el criterio de distintividad y de representacion gréfica, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”), quien funge como 6rgano
jurisdiccional competente para interpretar el derecho comunitario, ha establecido que el
criterio de perceptibilidad, en la medida en que hace parte de la esencia de las marcas, es
también un elemento a considerar a la hora de determinar si un signo corresponde a una
marca. Esto, debido a que para que un signo “pueda ser captado y apreciado es necesario
que pase a ser una impresion material identificable a fin de que, al ser aprehendido por
medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores

o usuarios” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2015).

Asi pues, la perceptibilidad como requisito para el registro de marcas puede ser
entendida como “la aptitud del signo de poder ser captado o aprehendido por cualquiera de

los sentidos humanos” (Macias, 2020).

¢ Como saber cuando una marca es distintiva?

Debido a que la funcion mas primitiva de las marcas supone que estas indiquen

productos y/o servicios que comercializa un origen empresarial determinado y que se
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puedan diferenciar de aquellos comercializados por un competidor, la distintividad supone
un caracter esencial para obtener registros marcarios, pues si un signo no es capaz de
identificar ciertos productos y/o servicios de otros en el mercado como propios de un

empresario, no podra catalogarse como marca (MOEA, 2008, p.4).

A pesar de que a simple vista el criterio de distintividad no plantea muchos
interrogantes, pues Unicamente impone la necesidad de que las marcas sean aptas para
distinguir productos y/o servicios, es precisamente en la delimitacion y el alcance del
concepto de distintividad en donde radica su principal dilema. Esto, debido a que la
distintividad es un criterio bastante amplio y ambiguo, el cual no puede ser definido de
manera homogénea para todas las marcas ni tampoco delimitado uniformemente. Asi pues,
el caracter distintivo de las marcas, el cual podria percibirse como un criterio sencillo y
que, en muchas ocasiones, pasa inadvertido, en realidad constituye un requisito

“engafiosamente sencillo” (Stobbs, 2015, parr. 2).

Ahora bien, teniendo en cuenta que definir e, incluso, delimitar el concepto de la
distintividad resulta complejo, jueces, autoridades administrativas y doctrinantes
comenzaron a desarrollar una serie de criterios que permiten, de cierta manera, esclarecer el
parametro de la distintividad, y que otorgan unos lineamientos para determinar si, en efecto,

un determinado signo goza o carece de distintividad.

Espectro de distintividad:

En Estados Unidos, por ejemplo, se comenz0 a utilizar el criterio denominado

spectrum of distinctiveness, en espafiol, espectro de distintividad. Dicho criterio fue
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empleado por primera vez en el juicio de Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.,
donde el juez Henry Jacob Friendly establecio 05 criterios basicos para clasificar el nivel de
distintividad que ostentan las marcas. Asi pues, dependiendo de la naturaleza de los
elementos que conforman las marcas, estas podran gozar de una fuerte o débil distintividad
(Kline & Kappos, 2021). Este criterio, empleado por primera vez en el afio 1976, comenzd
a ser replicado a nivel mundial, y en la actualidad se sigue haciendo uso de esta

clasificacion como indicadora del nivel de distintividad que posee un signo.

A continuacion, se describiran las 05 categorias establecidas para catalogar la fuerza
distintiva de las marcas, anotando que estas deben ser analizadas de acuerdo con los
productos y/o servicios que pretenda identificar un signo. Asi, un signo podré cambiar su
caracter distintivo dependiendo de lo que pretende identificar, pues para algunos productos

y/o servicios un término podra ser descriptivo 0 genérico, pero para otros seria arbitrario.

- Signos genéricos: son catalogados como genéricos los signos que Unicamente estan
conformados por elementos que comunican a los consumidores el tipo de productos y/o

servicios que se identificaran con la marca. De conformidad con el TICA (2021):

La expresion genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¢;qué es?
en relacion con el producto o servicio designado se responde empleando la
denominacidn genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es
genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto o

servicio que desea proteger o cuando por si s6lo pueda servir para identificarlo.”

Asi pues, constituye un signo genérico, por ejemplo, el denominado “CHAQUETA” para

identificar prendas de vestir. Ahora bien, a pesar de que en la Decisién 486 de 2000, norma
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supranacional que regula la Propiedad Industrial en Colombia, no esta permitido registrar
signos exclusivamente conformados por elementos genéricos, es posible utilizar una
expresion de esta naturaleza en conjunto con otros elementos adicionales, pues esto
permitiria la configuracion de un signo distintivo y que goce de un fécil reconocimiento y

diferenciacién en el mercado.

- Signos descriptivos: son descriptivos todos aquellos signos que hacen referencia
expresa a las caracteristicas, cualidades o atributos de los productos y/o servicios
pretendidos con la marca. Asi pues, y de conformidad con lo manifestado por el TICA

(2021):

La denominacion descriptiva responde a la formulacion de la pregunta ¢cémo es? en
relacion con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se
contesta con la expresion adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades

segun se trate.

Entonces, un signo descriptivo podria corresponder a la expresion “FRIO Y
CREMOSO?”, pretendida para identificar productos de helados (INTA, 2020, parr. 06) Tal
como ocurre en el caso de las marcas genéricas, no es posible registrar un signo que esté
Unicamente conformado a partir de expresiones o elementos descriptivos. De conformidad
con lo anterior, los signos exclusivamente conformados por elementos genéricos y/o
descriptivos no pueden ser registrados como marca, toda vez que no cumplen con el
requisito de distintividad en la medida en que no son capaces de identificar los productos
y/o servicios que comercializa un origen empresarial especifico. Sin embargo, esto no

implica que no se puedan emplear elementos descriptivos y/o genéricos dentro de conjuntos
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marcarios, pues estos, a pesar de no poseer distintividad, podran eventualmente hacer parte
de conjuntos marcarios registrables siempre y cuando estén acompafiados de otros

elementos que sean los que le impriman distintividad al signo.

No obstante, si bien se puede otorgar el registro de conjuntos marcarios que
contengan expresiones genéricas o descriptivas, pero que no estén exclusivamente
conformadas por ellas, es importante tener en cuenta que ningun titular marcario puede
obtener exclusividad sobre el término genérico o descriptivo aisladamente considerado,
pues esto implicaria otorgar una ventaja comercial injustificada a un empresario. Lo
anterior implica que cualquier sujeto interesado puede hacer uso de expresiones genéricas o
descriptivas para conformar marcas, siempre y cuando estas vayan acompafiadas de

elementos adicionales que aumenten la distintividad del conjunto marcario.

- Signos sugestivos o evocativos: corresponden a signos que transmiten a los
consumidores una nocion sobre caracteristicas, cualidades o datos del producto y/o servicio
que identifica el signo. A diferencia de los signos descriptivos, los evocativos no generan
una idea directa sobre las caracteristicas de los productos y/o servicios identificados, sino
que sugieren a los consumidores de manera indirecta que hay cierta relacion entre un signo
y los productos y/o servicios que este identifica, pero sin que la relacion entre los mismos
resulte evidente. (TJCA, 2022, Criterio Juridico Interpretativo que constituye Acto

Aclarado).

Como regla general, los signos sugestivos son registrables toda vez que si permiten
identificar los productos y/o servicios que comercializa un origen empresarial particular.

No obstante, son consideradas marcas débiles, y cuanta mas proximidad tengan con los
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productos y/o servicios que identifican, mayor debilidad tendré el conjunto marcario
(TJCA, 2022, Criterio Juridico Interpretativo que constituye Acto Aclarado) Un ejemplo de
signo sugestivo corresponde, por ejemplo, a la expresion “AIRBUS” para identificar

aviones (INTA, 2020, parr. 5).

- Signos arbitrarios: se caracterizan por ser signos que tienen un significado comun
y/o conocido en el lenguaje tradicional, pero este no guarda relacién con los productos y/o
servicios que identifica la marca (OEPM, 2004, p.13). A modo de ejemplo, corresponde a
una marca arbitraria, la denominada “MANZANA” para comercializar servicios de

tecnologia y programas de software en el mercado.

Este tipo de marcas posee un alto nivel de distintividad toda vez que los
consumidores deberan realizar un proceso adaptativo que les permita comenzar a asociar
los signos no con su significado tradicional, sino con los productos y/o servicios que estos

identifican en el mercado.

- Signos de fantasia: se denominan signos de fantasia aquellos estructurados a partir
de combinaciones originales de vocablos, palabras y/o expresiones que pueden no tener un
significado en el lenguaje tradicional, sino que su concepto fue definido por el titular del
signo. Asi pues, sera tarea de cada titular lograr que los consumidores recuerden su marca 'y
el concepto que esta evoca de manera facil e inmediata en el mercado, sin tener que realizar

arduos procesos de recordacion y familiarizacion.

Las marcas de esta naturaleza poseen un fuerte nivel distintivo, toda vez que

cumplen con la finalidad de identificar los productos y/o servicios provenientes de un
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origen empresarial especifico de manera idonea. Asimismo, un ejemplo de marca fantasiosa

corresponde a la expresion “TOSH” para identificar galletas.

Habiendo delimitado el concepto y los pardmetros del denominado espectro de
distintividad en las marcas, es importante realizar una serie de consideraciones respecto de
este. Lo anterior, en la medida en que dicho criterio, a pesar de que puede resultar util en el
caso de las marcas tradicionales, a la hora de lograr determinar la distintividad de las
marcas no tradicionales se podrian generar problemas o ambigiiedades, pues no resulta tan
sencillo determinar, de manera objetiva y sin entrar a realizar consideraciones personales,

cuando un sonido, un color o un olor resulta descriptivo, genérico, arbitrario o fantasioso.

Ademas de lo anterior, y si bien se debe reconocer que el espectro de distintividad
corresponde, en general, a un pardmetro Util en relacion con las marcas tradicionales, toda
vez que estandariza un poco el entendimiento y el alcance de este ambiguo concepto, en la
practica la determinacion sobre el grado de distintividad de una marca, sea esta tradicional
0 no tradicional, termina siendo un aspecto que es definido de manera exclusiva por el
Examinador encargado de conocer sobre la solicitud de registro, quien resolvera el caso, en
Gltimas, a partir de parametros y consideraciones propias y de conformidad con su
interpretacion personal de lo que es o no es distintivo, lo cual implica que hay un fuerte

componente subjetivo en su analisis.

La anterior problemética, tal como se ahondara mas adelante, puede resultar
bastante controversial, atendiendo a la realidad actual del mercado y a una circunstancia
esencial que parece transcurrir desapercibida por las Oficinas de Marcas; esto es, la facil y

casi automatica capacidad que tienen los consumidores en adaptarse y en distinguir a todo
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tipo de marcas como propias de un empresario, a pesar de que, bajo la perspectiva de
alguien experto y con conocimientos especializados, el signo podréa resultar genérico o

descriptivo (Stobbs, 2015, pérr. 8).

Distintividad adquirida:

Tal como se determiné anteriormente, el espectro de distintividad establece que los
signos descriptivos y/o genéricos no pueden ser registrados en la medida en que no cuentan
con el nivel de distintividad requerido para diferenciar productos y/o servicios propios de
un origen empresarial. No obstante, y a pesar de que la regla general consiste en la
irregistrabilidad de los signos de esta naturaleza, en el inciso final del articulo 135 de
Decision 486 planted la posibilidad de obtener el registro de signos genéricos y/o
descriptivos siempre y cuando estos logren demostrar un criterio conocido como
distintividad adquirida, en inglés, “secondary meaning”. Asi pues, la distintividad
adquirida hace referencia a la posibilidad que tiene un titular marcario en obtener el registro
de un signo que, en principio, resulta inapropiable, siempre y cuando se haya usado dicho
signo de manera permanente en el mercado. De esta manera, el uso constante del signo
permite que este adquiera fuerza distintiva y que los consumidores reconozcan la marcay la

asocien con un origen empresarial determinado. (Mor y Tobar, s.f.)

Ahora bien, el criterio de la distintividad adquirida se fundamenta en el hecho de
que, si bien se prohibe de manera general el registro de elementos que deben ser empleados
por cualquier titular marcario para hacer referencia a determinados productos y/o servicios,
también es deber de las Oficinas de Marcas incentivar y promover el esfuerzo empresarial,

por lo que eventualmente podran conceder signos que no sean inherentemente distintivos,
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pero que hayan logrado dicho caracter a partir de un uso constante, significativo y duradero
en el tiempo. De acuerdo con lo anterior, si el titular quiere alegar que su signo goza de
distintividad adquirida, debera presentar un acervo probatorio solido ante la Oficina de
Marcas, en el que demuestre no solo el uso real del signo en el mercado, sino ademas la
evidencia de que dicho signo, el cual originalmente carecia de distintividad, ha logrado

dotarse de esta. (Mor y Tobar, s.f.)

A pesar de que el concepto de distintividad adquirida otorga una posibilidad a todos
aquellos titulares marcarios que desean registrar un signo que inherentemente no es
distintivo, este supone un problema similar al que plantea el concepto de distintividad,
puesto que determinar que un signo ha logrado su caracter distintivo a través del uso en el
mercado es un criterio bastante subjetivo y debatido, el cual finalmente dependera de la
consideracion propia del Examinador encargado de conocer el tramite. Ademas, es tanta la
subjetividad del concepto de distintividad adquirida, que la Superintendencia de Industria 'y

Comercio ha manifestado que:

No hay una formula para probar exitosamente la distintividad adquirida, pues deben
estudiarse las particularidades de cada caso. Ademas, el uso que conduce a la
adquisicion de la distintividad no es sindbnimo de que acaece un éxito empresarial.
Siempre se debe valorar el acervo en su conjunto, verificando que queden
demostradas conductas de uso que han ido construyendo una distintividad en un

signo a lo largo de un periodo ininterrumpido de tiempo (Mor y Tobar, s.f.).

Por lo tanto, si bien hay ciertos parametros e indicios sobre lo que puede llevar a un

pronunciamiento favorable sobre la distintividad adquirida de un signo, estos no son

38



absolutos ni uniformes para todas las marcas, sino que dependen del caso concreto, de las
pruebas aportadas por el titular del signo cuya declaratoria de distintividad se solicita y,

sobre todo, del criterio del Examinador respecto del caso.

Conceptos basicos sobre las marcas

Previo a determinar los tipos de marcas y su relacién con la industria de la moda, es
necesario hacer referencia a unos conceptos basicos y fundamentales en materia de
proteccion marcaria en Colombia. A continuacion, se desarrollaran de manera breve dichos

principios y conceptos:

Los derechos marcarios en Colombia surgen a partir de su registro

En Colombia, las marcas se protegen mediante su registro en la Oficina Nacional
correspondiente, siendo la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad competente
para conceder registros marcarios. Asi pues, la proteccion legal sobre las marcas la confiere
dicha entidad una vez se haya agotado el tramite registral y el Examinador encargado de
conocer la solicitud de registro haya determinado que esta cumple con todos los requisitos

establecidos en la Decision 486 para conformar un signo distintivo.

Entonces, el simple uso de un signo en el mercado no es constitutivo de derechos.
De conformidad con lo anterior, si un signo fue creado por un empresario determinado, y
este no cuenta con un registro marcario sobre el mismo o, al menos, con una solicitud de
registro en curso, el signo se encuentra desprotegido y, por lo tanto, podrian ocurrir
situaciones en las que terceros se aprovechen del reconocimiento y del prestigio de un signo
usado pero no registrado y comiencen a explotarlo o, incluso, aprovechen la situacién para
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registrar el signo a nombre suyo, sin que el real titular y creador del mismo pueda evitar o

impedir, en principio, dicho registro por parte del tercero.

En consecuencia, el registro de marcas resulta esencial toda vez que, de no
presentarse, se podrian generar situaciones en las que terceros se beneficien de toda la
reputacion y la trayectoria que ha obtenido un signo no registrado, representando ademaés
un conflicto para los consumidores, quienes ya reconocen en el mercado a un signo como
proveniente de un origen empresarial determinado, y no estaran en la capacidad de
comprender que existira otra marca registrada bajo la misma expresion y/o denominacion

proveniente de un origen disimil.

Asimismo, al tener en cuenta las particularidades de la industria de la moda, los
registros marcarios se tornan fundamentales toda vez que otorgan a los disefiadores y a las
compafiias de dicha industria la titularidad sobre un activo que opera como indicador de la
proveniencia de sus productos y/o servicios, el cual, ademas, no podra ser imitado, copiado

o0 plagiado por parte de terceros.

A partir de lo anterior, es claro que el registro de las marcas salvaguarda tanto el
interés de sus titulares, al conferirles un derecho exclusivo sobre dicho signo distintivo,
como el interés general de los consumidores al garantizarles cualidades, propiedades y
caracteristicas especificas de los productos y/o servicios que se identifican mediante dichas
marcas, evitando asi la configuracion del riesgo de confusion y/o asociacion y tornando

transparente y honesto el mercado.
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Clasificacion de Niza

Ademas de que los registros marcarios nacen con su registro, el registro de una
marca no implica que esta pueda ser usada para identificar cualquier producto y/o servicio
en el mercado, sino Unicamente los que expresamente se indiquen dentro de la solicitud de
registro. Ahora bien, todos los productos o servicios que seran identificados mediante las
marcas se encuentran detallados en la Clasificacion Internacional de Niza, la cual cuenta
con 45 clases en donde se detallan a profundidad qué productos o servicios pertenecen a
cada clase. Las primeras 34 clases corresponden a productos y las ultimas 11 clases hacen
referencia a servicios. Ademas, “cada cinco afios se publica una nueva edicion de la
Clasificacion de Nizay, desde el afio 2013, cada afio se publica una nueva version de cada
edicion” (OMPI s.f.).

En la industria de la moda, por ejemplo, la clase 25 supone la méas relevante. Lo
anterior, debido a que esta clase comprende los articulos y prendas de vestir, calzado y
sombrereria (OMPI, s.f.) No obstante, debido a que la presente investigacion entiende al
concepto de industria de la moda no solo desde su ambito de vestimenta, sino también
tomando en consideracion aspectos estéticos tales como accesorios, perfumeria 'y
cosméticos, las marcas de esta industria podran identificar productos pertenecientes a otras
clases, tales como:

Clase 03: esta clase comprende articulos de perfumeria y cosméticos, los cuales
también son comunmente identificados por las marcas de la industria de la moda.

Clase 14: en esta clase se incluyen articulos de joyeria y bisuteria, ademas de

piedras preciosas y articulos de relojeria.
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Clase 18: esta clase comprende articulos de cuero e imitaciones, mediante los cuales
se pueden crear bolsos, correas, billeteras, carteras, etc.

A pesar de que estas son las Clases Internacionales mas comunes que se buscan
proteger al solicitar el registro de marcas de esta industria, en caso de que un disefiador o
empresario identifique mas productos y/o servicios con su marca, podra hacer uso de otras

Clases de la Clasificacion de Niza.

Principios fundamentales en materia de marcas

La proteccion de las marcas implica un delicado balance entre la configuracion del
libre mercado y la garantia de otorgar derechos exclusivos a los titulares de los registros
marcarios. Como consecuencia de lo anterior, se han establecido algunos principios
esenciales en relacion con el uso, registro y vigencia de las marcas, los cuales corresponden

a:

Principio de territorialidad

El principio de territorialidad establece que el registro de una marca Unicamente es

valido en el territorio en donde se concedié dicho registro.

Entonces, si el titular de una marca desea protegerla en multiples paises, debe
realizar la correspondiente solicitud de registro de manera individual en cada pais de
interés, o emplear tratados internacionales tales como el Sistema de Madrid. Este permite
que se presente Unicamente una solicitud de registro para solicitar la proteccion de un

determinado signo en hasta 130 paises (OMPI, s.f.).
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Principio de especialidad

Por otro lado, nos encontramos con el principio de especialidad en materia de
marcas, el cual establece que el monopolio conferido al titular de un registro marcario esta
limitado Unicamente en relacion con los productos y/o servicios especificos para los cuales

se otorgd el registro de la marca.

Principio de temporalidad

Los derechos derivados de la Propiedad Intelectual no otorgan un monopolio ni una
ventaja comercial absoluta a su titular, pues de realizarlo se estaria generando un grave
menoscabo al libre mercado y a la competencia justa entre miembros de un mismo sector
de la industria. Entonces, todos estos derechos poseen un periodo de vigencia y validez
determinado. De conformidad con lo anterior, las marcas registradas en Colombia tendran
un periodo de duracidn inicial de 10 afios, el cual, sin embargo, podra ser renovable de
manera indefinida por su titular en caso de asi desearlo (Riofrio Martinez-Villalba, 2014,

p.212).

Tipos de marcas

La Decision 486 establece la posibilidad de registrar distintos tipos de marcas,
dependiendo del elemento particular que desee protegerse. De manera comun, las marcas
son divididas en dos grupos. El primero de ellos comprende las marcas tradicionales, dentro
de las cuales se encuentran las marcas nominativas, mixtas y figurativas. El segundo de
ellos integra a las marcas no tradicionales, las cuales se refieren a todos aquellos signos que

no entran dentro de la clasificacion de marcas tradicionales. A continuacién, se mencionan
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los distintos tipos de marcas, tanto tradicionales como aquellos signos no tradicionales que

ostenten mayor relevancia para la industria de la moda.

Marcas Tradicionales

De manera tradicional, las marcas han sido entendidas como todas aquellas
expresiones, logotipos y/o elementos figurativos que permitian identificar los productos y/o
servicios provenientes de un origen empresarial determinado (INTA, s.f.). Entonces,

corresponden a marcas tradicionales las nominativas, mixtas y figurativas.

Marcas nominativas:

Corresponden a todos aquellos signos que identifican productos y/o servicios a
partir de una denominacion o expresion literal, la cual puede consistir en una serie de
particulas, términos, letras, palabras y/o niUmeros. Las marcas nominativas no contienen
ningun tipo de disefio o elemento grafico que las acompafie, y la expresion no consta de

ningun tamarfio o tipografia de letra especifica (SIC, s.f.).

Marcas figurativas:

Este tipo de marcas consisten Unicamente en representaciones graficas y/o visuales,
no siendo posible que contengan algun tipo de letra, nimero, particula, expresion, término
y/o frase dentro de su disefio visual, pues en caso de contener algin componente literal el

signo tendria una naturaleza diferente (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)
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Marcas mixtas:

Las marcas mixtas consisten en la unién entre un elemento nominativo y un
elemento grafico. De esta manera, es mediante la combinacion de elementos denominativos
y gréficos especialmente disefiados y configurados, que se genera un conjunto marcario
distintivo y facilmente reconocible y diferenciable por parte de los consumidores (Mancera,

2012, parr. 2).

Marcas no tradicionales

Las marcas no tradicionales corresponden a cualquier tipo de marca que no quepa
dentro del concepto de las marcas tradicionales. De esta manera, corresponden a aquellos
signos que son percibidos “por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representacion debe

ser hecha a través de métodos de representacion no tradicionales” (Castro, 2012, p. 297)

Las marcas no tradicionales y la Decisién 486

La Decision 486 fue la primera normativa en el pais que concibi6 expresamente la
posibilidad de conformar marcas no tradicionales de todo tipo, desde las visuales, tales

como colores o posiciones, hasta las no visuales como las olfativas, tactiles y sonoras.

Asi pues, esta norma otorgd una nueva posibilidad a todos aquellos titulares
marcarios para que ampliaran su &mbito de proteccion legal y obtuvieran reconocimiento y
exclusividad respecto de elementos més especificos y distintivos de su actividad comercial,
pues a pesar de que tuvieran la posibilidad de obtener proteccion marcaria mediante signos

tradicionales, estos otorgan una proteccion mas general y direccionada hacia logos y
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expresiones, y no generan exclusividad respecto del uso de elementos particulares,

distintivos y propios de un empresario.

No obstante, debido a que esta normativa fue expedida en el 2000, continta siendo
relativamente nueva, razon por la cual los avances y las solicitudes de registro de marcas no
tradicionales siguen siendo minoritarias en comparacion con las solicitudes de marcas
tradicionales. A modo de ejemplo, y de acuerdo con las estadisticas de la SIC, en el afio
2022 se presentaron 214 solicitudes de registro de marcas no tradicionales, en comparacion

con 73.908 solicitudes de marca tradicionales presentadas en ese mismo afio (SIC, s.f.)

El factor anterior también contribuye al hecho de que autoridades en materia de
marcas, como la SIC y el TICA, no tengan una linea decisoria mas 0 menos clara y
estandarizada respecto de las marcas no tradicionales, pues dadas las pocas similitudes de
registro, no se ha generado la necesidad de establecer lineamientos més claros respecto del
registro de estos signos, por lo que las decisiones se resuelven de manera esporadica,

irregular y con altos tiempos de demora.

No obstante lo anterior, la posibilidad de proteccién marcaria mediante signos no
tradicionales corresponde a un avance significativo para Colombia y la Comunidad Andina,
especialmente debido a que en varias jurisdicciones del mundo no es posible acceder a
ninguno de este tipo de derechos marcarios, y atendiendo a la cantidad de signos no
tradicionales que la Decision 486 permite proteger. Asimismo, debido a los beneficios que
pueden otorgar estos signos a distintas industrias y, en particular, a la industria objeto de la

presente investigacion, se torna necesario analizar los diferentes tipos de las marcas no

46



tradicionales, para eventualmente aterrizar dichos conceptos hacia su aplicacion en la

industria de la moda y demostrar sus beneficios y posibles retos.

¢ Coémo se materializan los requisitos de distintividad y de representacion grafica en

este tipo de marcas?

Debido a que las marcas no tradicionales suponen una nueva manera de identificar
productos y/o servicios en el mercado, y otorgan una proteccion mas enfocada respecto de
elementos y no de expresiones y/o logos, es necesario determinar cdmo se han adecuado y
conceptualizado los requisitos de distintividad y representacion grafica para el caso de las

marcas no tradicionales. Asi pues, se ha determinado que:

En relacion con el criterio de distintividad:

De acuerdo con el TICA, como las marcas no tradicionales “incorporan
caracteristicas que cumplen una funcidn técnica, en lugar de servir para indicar la
procedencia empresarial de un producto” (TJCA, 2015), su proteccion legal como marca
puede tornarse compleja, en la medida en que los aspectos funcionales no pueden ser
protegidos mediante una solicitud de registro marcario.

No obstante, el TICA ha determinado que los requisitos necesarios para establecer
la distintividad de una marca no tradicional son los mismos requisitos empleados en el caso
de marcas tradicionales. Asi pues, para que una marca no tradicional eventualmente sea
registrada por la Oficina de Marcas correspondiente, se debera acreditar que esta posea
distintividad intrinseca y extrinseca, o que goza de distintividad adquirida en supuestos en

donde se permite probar dicha calidad (TJCA, 2015).
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En relacion con el criterio de representacion grafica:

En relacion con el criterio de representacion grafica, si bien tradicionalmente se ha
considerado a este como uno de los requisitos intrinsecos para que un signo pueda
constituir una marca, con el surgimiento y la propagacion de las marcas no tradicionales, el
TJCA se vio en la necesidad de matizar el alcance de dicho requisito y determind que este,
mas que suponer un criterio de la esencia de las marcas, resulta particularmente atil para
dar cumplimiento al principio de precision (Macias, 2020, p. 342). Entonces, la relevancia
principal de la representacion gréafica radica en el hecho de que faculta a todos aquellos
terceros, quienes consideran que un signo solicitado vulnera un derecho marcario previo, a
valer sus derechos mediante la radicacion de oposiciones. En linea con lo anterior, el TICA,
en el Proceso 70-1P-2019, determind que:

la susceptibilidad de representacion gréfica es la posibilidad de que el signo a

registrar como marca sea descrito mediante palabras, graficos, signos, colores,

figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo
observe. Esta caracteristica es importante para la publicacion de las solicitudes
de registro en los medios oficiales. (énfasis fuera del texto original)

El anterior pronunciamiento armoniza un poco la existencia de las marcas no
tradicionales dentro de la Normativa Andina en materia de Propiedad Industrial, pues al
dejar de considerar al requisito de representacion grafica como uno de los pilares de las
marcas, es mucho mas fécil justificar la razén por la que se debe matizar o adaptar el
alcance de este principio.

Por otro lado, el TICA, en el Proceso 242-1P-2015, el cual supone uno de los

principales pronunciamientos del Tribunal en materia de marcas no tradicionales, manifestd
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que cada Oficina de Marcas debera adaptar el criterio de representacion grafica de acuerdo
con la naturaleza de los nuevos tipos de signos distintivos, pero manteniendo requisitos que
permitan lograr la precision (Macias, 2020, p.344).

Adicionalmente, el TICA determiné pertinente que las Oficinas de Marcas exigieran
una 0 mas representaciones de un signo solicitado aplicando distintos medios (fotografias,
muestras fisicas, etc), asi como clarificaciones sobre el tipo de marca que se pretende
registrar (Macias, 2020, p.344). De igual manera, se recomendo a los Paises Miembro que
comenzaran a realizar acciones tendientes a clarificar aspectos técnicos sobre el tramite, el

proceso de publicacion y el método de concesién de las marcas no tradicionales.

Marcas no tradicionales y la SIC:

Una vez establecidos los matices y las observaciones respecto de los criterios de
distintividad y representacion grafica en las marcas no tradicionales, es importante
determinar que, en la practica, el registro efectivo de este tipo de signos se torna muy
complejo.

Por un lado, debido a que la SIC no ha encontrado un parametro efectivo que
permita que las marcas olfativas sean representadas graficamente, de manera que terceros
interesados en interponer oposiciones en contra de estos signos puedan hacerlo de manera
efectiva, comprendiendo exactamente el tipo de olor que se pretende registrar. Entonces, si
bien la SIC ha logrado homogenizar de cierta manera el criterio de la representacion grafica
respecto de marcas tales como las de posicion, sonoras, tactiles y de color, en el caso de las

marcas olfativas el panorama no es tan sencillo, ya que a pesar de que la Decision 486
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permita, en teoria, el registro de estas marcas, en la practica estas resultan irregistrables por
el momento.

Por otro lado, el panorama en cuanto al registro de las marcas no tradicionales es
complejo, pues si bien la SIC admite el registro de estos signos, los criterios empleados por
la entidad para conceder o rechazar una solicitud de esta naturaleza resultan dispares y, en
ocasiones, injustificados. Esto, pues como se determin0 anteriormente, no existen
parametros mas o menos claros y estandarizados respecto del concepto, alcance y
materializacion de las marcas no tradicionales.

No obstante, previo a ahondar en la problematica de la falta de criterios
homogeneizados en materia de marcas no tradicionales a nivel nacional e internacional, es
necesario detallar en qué consisten los tipos de marcas no tradicionales mas empleadas en
la actualidad y que resultan mas relevantes en cuanto a la proteccion legal a la industria de

la moda.

Marcas de color:

El articulo 134 de la Decision 486 establece que podra constituir marca un color
delimitado por una forma especifica 0 una combinacion de colores. Entonces, si bien es
claro que un color puede ser registrado, la Decision 486 expresamente manifiesta que este
debera contener una forma que lo demarque. Dicho requisito no aplica en el caso de la
combinacion de colores, la cual no deberé estar delimitada por una forma especifica.

A pesar de que la Decision 486 exige que, para poder acceder al registro de una
marca de color esta debe estar delimitada por una forma, el hecho de que se exija la

presencia de este elemento no implica que la forma, per se, deba ser distintiva, pues el
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elemento principal y relevante de las marcas de color, y sobre el cual se impone el requisito
de distintividad, es el color:

En primer lugar, los colores primarios no son apropiables en su concepto, lo cual no

excluye gue en su tonalidad si lo sean. En segundo lugar, para que un color sea

protegido como marca debe estar delimitado por una forma especifica. En este
punto cabe aclarar que la norma no condiciona la forma que debe delimitar el color;
de este modo podria darse paso a dos posiciones. La primera, que indicaria que la
forma que delimita el color debe ser distintiva, es decir, que se aleje de la forma
usual, natural o funcional del producto, que pretende distinguir; la segunda,
indicaria que la forma que delimita el color no debe tener ningun condicionamiento.

Analizando las dos posiciones, se evidencia que la primera postura que exige la

distintividad de la forma que delimita el color, genera un requisito adicional que

no exige la norma, y que podria ser entendido como un requisito de novedad en
el conjunto marcario, dado que demandaria que ademas de que el color sea
diferente es su tonalidad al color primario, el producto que lo contiene sea
completamente diferente a los preexistentes (TJCA, 2009) (énfasis fuera del texto
original)

Asi pues, es claro que no se podra exigir distintividad sobre la forma, pues de ser asi
se estaria imponiendo un requisito adicional a las marcas de color, el cual no guarda
relacién con su objeto de proteccion. Es decir, estas marcas pretenden que un sujeto ostente
la titularidad respecto de un color concreto, pero no que obtenga derechos sobre la forma

del producto en el cual se emplea el color.
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Ahora bien, a pesar de que la Decision 486 establece como requisito para el registro
de las marcas de color su delimitacion por una forma especifica, el inciso final del articulo
135 establece la posibilidad de que un color aisladamente considerado sea registrado como
marca, siempre y cuando haya adquirido distintividad adquirida.

Asimismo, en este punto es importante determinar que la distintividad adquirida no
solo debe ser un criterio empleado en caso de que se pretenda registrar un color
aisladamente considerado, pues si bien se ha determinado que los colores delimitados por
una forma especifica pueden gozar de distintividad inherente, en la practica se ha generado
la costumbre de que, quien alegue la existencia y la necesidad de proteccién legal de una
marca de color, deba demostrar la distintividad que ha adquirido el signo en el mercado
(Ramirez, 2008, p. 190). Esto, debido a que es complejo determinar de manera objetivay a
partir de los parametros consagrados para decidir el criterio distintividad, cuando un color
es, en efecto, genérico, descriptivo o de uso comun en relacién con ciertos productos y/o
Servicios.

Por otro lado, para poder representar graficamente a las marcas de color se debera
generar una representacion “precisa e inequivoca” de estas, indicando el codigo de
identificacion del color mediante cualquier sistema que permita su eventual confirmacion, y

delimitando la forma del color mediante una linea punteada (SIC, 2022).

Marcas de posicion
La SIC, al referirse expresamente a las marcas de posicion, cita como definicion de
las mismas a la mencionada por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,

Disefios Industriales e Indicaciones Geogréaficas de la OMPI. Ahora bien, este comité
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define a las marcas de posicion como “la ubicacion especial y distintiva de un signo en
relacion con un producto” (SIC, 2023).

Entonces, la marca de posicion hace referencia al posicionamiento especifico de un
determinado signo, entiéndase este como elemento nominativo, figurativo, tridimensional
0, incluso, de color, el cual, en su conjunto, resulta lo suficientemente distintivo como para
permitir que los consumidores lo asocien con un origen empresarial determinado (Marofio,
2022, p. 495).

En relacién con el caracter distintivo de este tipo de signos, es importante
determinar que un consumidor medio podria no estar en capacidad de reconocer
inherentemente a una posicion como proveniente de un origen empresarial determinado,
pues podria simplemente considerar que esta pertenece a la apariencia propia de un
producto (Manca, 2022, parr. 13) Por lo tanto, es necesario que la marca de posicion
pretendida sea lo suficientemente distintiva inherentemente como para impedir que su
registro se vea frustrado por falta de dicho carécter.

Ahora bien, tal como se pudo determinar, las marcas de posicion integran dos
componentes dentro de su estructura, siendo el primero de estos la presencia de un signo, y
el segundo la posicion especifica en la que se ubica dicho signo. A partir de lo anterior, se
ha planteado el interrogante respecto de cudl es el objeto de proteccion principal de este
tipo de marcas, es decir, si el objeto de proteccion recae exclusivamente sobre la posicion
estratégica, o sobre la creacion que se origina a partir de la union entre el signo y dicha
posicion.

Pues bien, de acuerdo con lo establecido por la SIC, el registro de una marca de
posicién no genera derechos sobre la combinacion de los componentes, es decir, sobre el
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signo y la posicion entendidos estos como un conjunto, sino que otorga un monopolio
exclusivo sobre la posicion determinada, de estimarse que esta es distintiva.

En cuanto al requisito de representacion grafica de estos signos, la SIC ha
determinado que se debe aportar una Unica imagen en donde se perciba claramente la

posicion pretendida, asi como el tamafio del signo que se sitla en la posicién (2022).

Marcas olfativas

Tal como se determind previamente, a pesar de que la Decision 486 establece dentro
de su normativa la posibilidad de registrar olores como marcas, en la practica no es posible
registrar este tipo de signos dada la dificultad que supone su representacion grafica objetiva
y comprensible para terceros. No obstante, es importante mencionar que, en teoria, el
registro de estos signos es posible, pues tal como se evidenciara en el siguiente capitulo, los
olores representan activos valiosos para la industria de la moda y para el fortalecimiento de
relaciones entre consumidores y empresarios. Por lo tanto, de establecerse algun método de
representacion gréfica idonea para este tipo de signos, uno de los sectores mas beneficiados
del mercado, y que probablemente hard méas uso de estos signos sera la industria de la

moda.

Marcas tridimensionales

De acuerdo con el TICA (2020), las marcas tridimensionales corresponden a todos
aquellos signos representados mediante “un cuerpo provisto de volumen, entendido como
«la forma» de los productos, sus envases, envoltorios y relieves, entre otros, que ocupa las
tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)” (Criterio Juridico Interpretativo

que constituye Acto Aclarado).

54



De conformidad con el anterior criterio, estos signos otorgan una proteccién a la
forma de un determinado producto, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva
como para identificar por si misma productos y/o servicios.

En relacion con el criterio de distintividad, el TICA determind que una forma podra
ser inherentemente distintiva siempre y cuando no sea considerada de uso comdn, ni sea
indispensable o necesaria para identificar al producto cuya forma se pretende proteger. Al
referirse al hecho de que una forma sea indispensable o necesaria, se esta haciendo
referencia a las formas que se imponen, ya sea por la naturaleza o por la funcion del
producto que la forma contiene (TJCA, 2020).

A pesar de que la regla general impone la necesidad de que la forma solicitada a
registro sea distintiva, el TICA también consagra la posibilidad de que una forma no
distintiva pueda acceder a registro, siempre y cuando posea elementos adicionales que
resulten lo suficientemente distintivos y que, por lo tanto, permitan su facil diferenciacion
en el mercado. No obstante, si el elemento que le otorga la distintividad al signo son sus
componentes adicionales y no la forma, este no podréa catalogarse como marca
tridimensional, sino como, por ejemplo, un signo mixto (TJCA, 2020).

Por otro lado, la SIC ha determinado que las marcas tridimensionales son
susceptibles de ser representadas graficamente, mediante reproduccion fotografica y, en
caso de ser necesario, la Entidad también podra solicitar una muestra fisica del signo
pretendido a registro (SIC, 2022).

Finalmente, es importante referirse al hecho de que, de acuerdo con la postura que
ha adoptado la SIC, las marcas tridimensionales en Colombia no son susceptibles de
obtener su registro mediante el argumento de la distintividad adquirida, sino que
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Unicamente podran ser concedidas en caso de que demuestren ser intrinsecamente

distintivas.

Marcas tridimensionales vs disefios industriales

Tal como se definid previamente, las marcas tridimensionales otorgan una
proteccion a la forma de un producto, su envase o su envoltura (Molinares, 2016, parr. 03)
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 113 de la Decision 486 los disefios industriales
hacen referencia a

“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o

combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o

tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el

destino o finalidad de dicho producto”.

Asi pues, los disefios industriales corresponden a unos derechos de Propiedad
Industrial que tienen como proposito “ofrecer un aspecto mas atractivo o agradable de los
productos a los que se aplica”.

Teniendo en cuenta que tanto las marcas tridimensionales como los disefios
industriales protegen aspectos externos de los productos, comiunmente surge el interrogante
respecto de cual supone la diferenciacién entre ambos derechos.

Pues bien, la principal diferencia entre estos consiste en que, mientras los disefios
industriales tienen como proposito innovar en aspectos externos de un producto como
mecanismo de atraccion y preferencia hacia los consumidores, las marcas tienen una

funcion indicadora de productos y/o servicios que provienen de un origen empresarial.
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Lo anterior ha sido manifestado por el TICA en Criterio Juridico Interpretativo que
constituye Acto Aclarado, en el cual, citando al Comiteé Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geograficas de la OMPI, se determiné que:

la finalidad de los disefios industriales es hacer que los productos utilitarios, los

productos industriales y los productos de consumo sean mas atractivos a la vista, es

decir, mas estéticos para los compradores potenciales; mientras que las marcas,
incluyendo las tridimensionales, son identificadores comerciales, esto es, sirven
para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan

en el comercio (2020).

Otra diferenciacion entre marcas tridimensionales y disefios industriales
corresponde al periodo de proteccion legal que otorgan ambos derechos, pues mientras las
marcas otorgan un periodo de proteccion inicial de 10 afios, renovables por un periodo
indefinido, los derechos industriales, en Colombia, se conceden por un Gnico periodo no
renovable de 10 afos.

No obstante, si bien existe una diferencia estructural en cuanto al objeto de
proteccion de cada uno de estos derechos, el TICA, citando a la OMPI, ha manifestado que
existe la posibilidad de que un mismo elemento sea doblemente protegido mediante disefio
industrial y marca tridimensional, siempre y cuando dicho elemento sea lo suficientemente
distintivo como para diferenciar a sus productos, es decir, como para poder considerarse

marca (TJCA, 2020).
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Trade dress

El trade dress es una figura originada en Estados Unidos, mediante la cual se otorga
proteccion legal a la “configuracion (disefio y forma) de un producto” (The Fashion Law,
s.f., parr. 3) En el juicio de Two Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc., la Corte Suprema de
Estados Unidos determind que el trade dress hace referencia al aspecto global de un
producto, el cual “implica la imagen total de un producto y puede incluir caracteristicas
como tamario, forma, color o combinaciones de colores, textura, graficos o incluso técnicas
de venta concretas” (1992).

De conformidad con lo anterior, y aunque tradicionalmente el trade dress era
entendido como el empaque o etiquetado de un producto (Lasky, s, f,, p. 1) actualmente se
compone de todos aquellos elementos que estan asociados con la comercializacion de
determinado producto, desde elementos tales como su forma, empaque o etiquetado, hasta
la apariencia del establecimiento de comercio donde se compra el producto o los colores
asociados con este.

Ahora bien, esta figura permite que los consumidores tengan suficientes criterios
que los lleven a preferir un determinado producto respecto de otro en el mercado, para asi
generar ventajas competitivas y proteccion a aquellos empresarios que lograron
proporcionar criterios de atraccion a sus consumidores (Daher, 2013, como se cito en
Suérez, Cendoya Baena & Garcia Ciro, 2013)

Dada la amplia proteccion legal que otorga el trade dress a los productos y, en
general, a la “apariencia integral de un negocio” (TJCA, 2022), en Estados Unidos las

marcas tridimensionales no son concebidas como signos independientes, sino como “un

58



subconjunto especial y peculiar del trade dress” (Lasky, s,f,, p. 1). Es decir, dentro del
alcance y proteccion del trade dress se encuentran las marcas tridimensionales.

No obstante, en otras jurisdicciones, como en Colombia, el trade dress no es
entendido como una figura que ostenta proteccion juridica propia. Como consecuencia de
lo anterior, y atendiendo a la amplia acogida que obtuvo la figura como consecuencia del
marco de proteccién legal tan extenso que brinda a los negocios, en Colombia se ha
recurrido a la alternativa de proteger el trade dress de un negocio no mediante su
denominacién exacta, sino mediante la implementacion de distintos tipos de marcas
tradicionales y no tradicionales, como por ejemplo, marcas figurativas, tridimensionales, de
color, textura, posicion, etc (Sojo, 2018, parr. 5)

En este punto es importante mencionar que el TICA ha venido desarrollando el
concepto y alcance del trade dress en el contexto de la Comunidad Andina. Sin embargo, el
Tribunal ha considerado necesaria su aplicacién especialmente en &mbitos relacionados con
la Competencia Desleal y como mecanismo de defensa ante supuestos de imitacion (TJCA,
2022), pero no en asuntos relacionados con marcas y en los cuales, mas que defender un
elemento propio, se busca obtener derechos sobre dicho elemento para eventualmente
ahorrarse costosos tramites litigiosos y ardua carga probatoria.

Sin embargo, aunque la practica anterior pueda resultar fructifera en muchas
ocasiones, pues la Oficina de Marcas podra otorgar el registro y su titular obtendra la
proteccidn sobre el trade dress, la realidad es que el objeto de proteccion de las marcas no
tradicionales no logra abarcar el espectro de proteccion que otorga el trade dress, pues las
marcas, como indicadores por excelencia de productos y/o servicios, no estan disefiadas
para otorgar proteccion legal a los demas elementos asociados con la comercializacion de
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un producto y su presentacion en el mercado, pero que no hagan relacién al producto
mismo ni a su forma, envase 0 empaque.

De conformidad con lo anterior, la no implementacién concreta del trade dress deja
un vacio legal, el cual en muchas ocasiones puede generar situaciones adversas para

empresarios y actores del mercado.

TERCER CAPITULO: proteccion juridica de la industria de la moda mediante el

registro de marcas:

Relacion entre la industria de la moda y las marcas:

Luego de haber establecido el concepto, la finalidad y el alcance de las marcas, asi
como sus requisitos y principios fundamentales, es necesario ahondar en la relacion que
poseen las marcas, en sentido abstracto, y la industria de la moda.

Tal como se ha desarrollado en la presente investigacion, las marcas ejercen una
labor comunicativa esencial, en la medida en que actian como indicadores de calidad
(Cela, 2015, p. 129) y proporcionan confianza y seguridad a los consumidores respecto de
los productos y/o servicios que estas identifican.

Ademas, las marcas promueven la fidelizacion de los consumidores respecto de los
productos y/o servicios provenientes de un origen empresarial determinado, y generan
confianza y lealtad. De esta manera, las marcas suponen una herramienta esencial para las
industrias de todo tipo, las cuales haran uso de estos signos distintivos para crear,

consolidar y reforzar relaciones sociales con sus consumidores (Basma, 2021, p. 1218).

60



A pesar de que la proteccion legal que brindan las marcas es significativa para todas
las industrias del mercado, en materia de la industria de la moda se torna esencial la
proteccion que brindan los signos distintivos, especialmente aquellos no tradicionales,
puesto que permiten dar cierto tipo de estabilidad y perpetuidad a una industria tan
cambiante y temporal como es la industria de la moda.

Asi pues, las marcas actian como el criterio estable y atemporal de la industria de la
moda. Entonces, en esta industria usualmente se disefian cada determinado tiempo, nuevas
prendas, vestimentas, accesorios y demas, pero estos siempre seran identificados y
comercializados a partir de una misma marca inalterable y duradera. De conformidad con lo
anterior, las marcas:

Son el activo mas valioso de cualquier empresa de moda. Los disefiadores viven y
mueren, las temporadas van y vienen. Los productos entran y salen de moda, pero
la marca es para siempre. (...) En la marca reside el valor de una empresa de
moda. (Scafidi, 2019, p. 430-432).

Asimismo, en relacion con la perpetuidad gue otorgan las marcas a la industria de la

moda Cuesta (2018, p. 37) ha manifestado que:

A diferencia de los disefios de moda, las marcas no “van y vienen”, sino que estan
constantemente conectadas con la propia empresa porque lo que se protege

precisamente es esa esencia que la distingue del resto de compafiias y productos.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, tal como se determin0 previamente,
la industria de la moda cuenta con una serie de actores e intervinientes, los cuales pueden

ser catalogados dentro de tres grandes &reas: la alta costura o alta moda, la moda “prét-a-
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porter" y la moda rapida (Lipovaya, 2020, parr. 9). Ademas, las caracteristicas de cada area
de esta industria varia de manera significativa, pues poseen divergencias en elementos
objetivos tales como la diferenciacion en las materias primas y en los procesos de disefio,
confeccidn y comercializacion, y en elementos més subjetivos como son los pilares de su
actividad econoémica, la cantidad y el nimero de sus ventas, el precio de sus disefios y sus
estrategias de negocio.

De esta manera, es importante tener en cuenta que, dada la amplitud de la industria
de la moda, las necesidades de cada una de sus areas no seran las mismas, sino que
dependen del tipo de mercado, sector y territorio en el que se desenvuelve cada una, asi
como de su publico objetivo (Fashion Law Institute, 2020, parr. 3).

De conformidad con lo anterior, la estrategia de proteccién marcaria tampoco sera
uniforme para todas las areas de la industria de la moda, pues si bien todas pueden
propender por el registro y proteccién de sus marcas tradicionales, tal como sus
expresiones, logos y/o elementos figurativos caracteristicos, en materia de marcas no
tradicionales no es factible que las compafiias de moda rapida protejan elementos de sus
disefios de moda via estos derechos de Propiedad Intelectual, principalmente por el hecho
de que son usualmente estas compafiias el blanco de las demandas por infracciones a
derechos marcarios.

Ademas, las compafiias de moda répida no se caracterizan por su factor diferencial
ni por su interés en generar disefios innovadores y Unicos, sino mas bien por la replicacion
de elementos conocidos que son producto de las tendencias instauradas por otros
disefiadores y/o compaiiias, los cuales no pertenecen al area de la moda rapida (Castellanos,
2018, parr. 2).
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Entonces, es mas factible que sean las casas de la alta costura quienes, de manera
preventiva y proteccionista, soliciten el registro de marcas no tradicionales, para asi
protegerse ante sus deméas competidores, principalmente aquellos del area de la moda
rapida. Teniendo en cuenta lo anterior, no sera igual el comportamiento en materia de
proteccion legal de marcas que efectiian compafiias de moda rapida, como Shein o Zara, a
la estrategia de proteccion que estructuran casas de alta costura, como Chanel o Hermes. Al
respecto, se ha manifestado que:

No todas las marcas tienen las mismas necesidades de proteccion que otras. Las

marcas del mercado masivo, o fast fashion, por ejemplo, puede que no les interese

proteger sus disefios, porque probablemente no sean originales o iconicos como para
requerir proteccion. Sin embargo, una marca de pret at porter o alta costura puede

priorizar la proteccion de un exitoso y original disefio de una prenda de vestir o

complemento (Fashion Law Institute, 2020, parr. 3).

Tal como se ha venido manifestando, debido a que la industria de la moda es una de
las mas competitivas, y en la cual concurren de manera masiva los eventos de inspiracion,
imitacion, copia y plagio de disefios, la proteccién marcaria se torna esencial, puesto que
los consumidores comienzan a brindar un estatus y una cualidad especial a aquellas marcas
de lujo que despiertan la necesidad de copia por parte de otros competidores de la industria.

Asi pues, los consumidores otorgaran un mayor valor a las marcas de disefiadores
de alta gama, quienes usualmente son los que crean y confeccionan disefios originales y
anicos, y les atribuyen caracteristicas de alta reputacion y posicionamiento a los signos
distintivos de la alta costura. Ademas, se comienza a generar un ideal de ambicion y
aspiracion en relacion con la adquisicion de los disefios de las marcas de alta gama, pues

63



por medio de estos se esta alcanzando el nivel y estatus de aquel disefiador que produce

disefios originales, y no el de aquel disefiador que plagia o copia (Basma, 2016, p.51).
Respecto de la manera como la copia y la imitacion en la industria de la moda

generan un aumento en el valor de las marcas, se ha determinado que:
A diferencia de otros sectores del mercado, la moda prospera gracias a las
imitaciones. Los disefios de moda que se ven en la pasarela de la Semana de la
Moda de Nueva York suelen copiarse y venderse baratos la semana siguiente. Pero
en lugar de dafar la marca y la reputacién de los disefiadores de moda de gama alta,
el hecho de que se vendan imitaciones baratas en realidad da mas estatus a la ""cosa
real”, que los fashionistas siempre codiciaran, lo que aumenta el valor de la marca
(Urias, 2022).

No obstante, es importante determinar que, si bien la adquisicion de copias y
falsificaciones no logran satisfacer de manera completa los intereses de los consumidores,
quienes siempre intentaran conseguir el estatus econémico que les permita adquirir el
disefio original, la copia, la falsificacion y la pirateria corresponden a una de las
problematicas principales en la industria de la moda, y no deben entenderse como
situaciones deseadas por los disefiadores de alta gama, quienes han emprendido cuantiosas
batallas legales para evitar la configuracién de estos fendmenos.

Por otro lado, en relacion con la influencia que ostentan las marcas propias de las casas
de alta costura o de lujo, Basma manifestd que:

Ninguna industria sirve mejor que la industria de la moda de lujo para debatir el
poder comunicativo de una marca, ya que esta industria sigue siendo una de las
pocas en las que siempre se hacen inferencias sobre el estatus, la personalidad y las
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caracteristicas del estilo de vida. En esta industria, la demanda de productos se basa

en gran medida en consideraciones heddnicas y simbolicas, ademas de en

consideraciones estéticas y de calidad. Asi pues, los consumidores de esta industria
atribuyen un valor excesivo a las marcas por razones que van mas alla de las
caracteristicas estéticas. En este sector, las marcas actiian como vehiculos para
comunicar diversos mensajes a nivel cultural, grupal e individual. Por lo tanto, se
utilizaran ejemplos de la industria de la moda de lujo para ilustrar la esencia de la

funcion comunicativa (Basma, 2016, p. 146).

Ahora bien, es importante poner de presente que, si bien a lo largo de la presente
investigacion se ha manifestado que las casas de moda son las méas propensas a crear,
disefiar y confeccionar disefios de moda originales, y a proteger estos mediante derechos de
Propiedad Industrial tales como las marcas, esto no implica que no exista inspiracion o
incluso copia por parte de estos actores de la industria de la moda. Lo anterior, en la medida
en que actualmente esta industria esta tan saturada, que el marco entre lo original, la
inspiracion y la copia no solo es complejo de determinar, sino casi imposible. Asi pues, la
discusion entre "¢ Quién lo hizo primero?" y "¢ Quién lo hizo mejor?", la cual busca definir
a quién se le debe atribuir el mérito sobre los disefios de la industria de la moda, no solo es
antigua sino constante (Rathod, 2021, parr. 1).

De igual manera, debido a la gran capacidad adquisitiva que tienen las casas de
moda, no solo son estas las pioneras en materia de proteccion marcaria y, en particular, en
relacion con las marcas no tradicionales, sino que también son quienes inician,
mayoritariamente, acciones legales en contra de aquellos competidores que copian y/o
plagian sus disefios. Por esta razon es que en el presente trabajo investigativo se analizard,
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de manera especial pero no excluyente, el rol de las marcas como mecanismos de
proteccion legal para las casas de moda y compafiias de alta costura.

Habiendo determinado la relacion entre las marcas, entendidas desde su concepto
general de indicadores de productos y/o servicios, y la industria de la moda, es necesario
ahondar en la relacién especifica que ostentan las marcas tanto tradicionales como no
tradicionales con la industria de la moda. Asi pues, a continuacion se procedera a brindar
ejemplos de proteccion real de marcas tradicionales pertenecientes a la industria de la moda
en Colombia, para asi evidenciar la manera en la que los disefiadores estan empleando este

tipo de signos para obtener proteccion legal:

Marcas tradicionales y la moda:

Marcas nominativas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la
industria de la moda:

Marca Titular Registro No. Clases Vigencia
“CAROLINA HERRERA”|  CAROLINA
(nominativa) HERRERA LTD 140216 25 19 nov. 2032
CHANEL Chanel SARL 591148 09, 14,18y 25 04 may. 2027
(nominativa)

“LOUIS VUITTON” | LOUIS VUITTON .
(nominativa) MALLETIER 127703 25 14 dic. 2024
“MIU MIU” .
(nominativa) PRADA S.A. 494323 03,18y 25 29 jul. 2024

“euccr cucclo succl 135766 25 01 oct. 2026
(nominativa) S.P.A.

Marcas figurativas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la

industria de la moda:

66




Solicitud/

Marca Titular Registro No Clases Vigencia
ADIDAS AG 412898 25 03 nov. 2030
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 2
L
A\ PARFUMS .
\
CHRISTIAN DIOR 393154 03 16 dic. 2029
"
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 3
03, 09, 14, 16, -
PRADA S.A. SD2022/0113422 18, 25y 35 En trdmite
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 4
NIKE IEI:I/OVATE 102161 25 25 ago. 2027
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 5 Chanel SARL 503511 14,18y 25 02 abr. 2024
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Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)

Marcas mixtas registradas en Colombia que identifican productos y/o servicios de la
industria de la moda:

Marca Titular Registro No. Clases Vigencia
Figura 6
C I I CAROLINA :
HERRERA LTD 358134 25 24 jun. 2028
CAROLINA HERRERA
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura7
CHANEL SARL 446886 25 27 mar. 2032
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 8
LOUIS VUITTON .
MALLETIER 665482 09,14y 25 16 dic. 2029
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 9 PRADA S.A. 216013 25 23 feb. 2029
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miy Miv

Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)

Figura 10

G U C C | succosuce 611653 18y 25 10 ene. 2029

S.P.A.

Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)

Tal como se pudo evidenciar, las marcas tradicionales otorgan, de manera frecuente,
proteccion a la industria de la moda en relacion con las expresiones y/o los logos
caracteristicos de las marcas de los disefiadores y/o de compafiias de moda. No obstante, en
algunos casos también logran otorgar proteccion respecto de elementos particulares, a pesar
de que en la practica esta proteccion no sea tan determinante en comparacion con el registro
de dicho elemento mediante marca no tradicional.

De esta manera, resulta curioso que algunos de los registros citados con anterioridad
estén registrados como marcas tradicionales, pues podrian otorgar mayores beneficios y
rentabilidad comercial a sus titulares en caso de haberse registrado como marcas no
tradicionales dado el &mbito de proteccion mas concreto que otorga este tipo de marcas.
Esto ocurre, por ejemplo, en relacion con los envases de los perfumes de “J'adore” y de
“Chanel No. 057, los cuales estan registrados como marcas figurativa pero pudieran ser
registrados mediante marcas tridimensionales, o respecto del signo figurativo de las tres

rayas de Adidas, el cual podria corresponder a una marca de posicion.
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Ahora bien, la decision de haber solicitado estos signos como marcas tradicionales
corresponde, principalmente, al hecho de que la mayoria de estas solicitudes de registro son
previas al afio 2000, periodo en el cual entrd en vigor la Decision 486, por lo que los
empresarios solicitaban la proteccién mediante signos tradicionales debido a que estos eran
los Gnicos mecanismos de proteccion marcaria en el momento. Asimismo, también se
solicita proteccion via marcas tradicionales en casos en los que no esta contemplada la
proteccién por medio de marca no tradicional. Por ejemplo, la marca mixta de Louis
Vuitton obtendria mayor beneficio de ser registrada como marca de patron o “pattern
trademark”, pero este tipo de signos no se encuentra disponible para ser registrado en el
pais, por lo que innegablemente se debe proteger por una marca de otra naturaleza.

Por otro lado, los ejemplos citados anteriormente en materia de proteccion de
marcas tradicionales en la industria de la moda permiten evidenciar un fenémeno sobre el
cual se entrara en detalle mas adelante, esto es, la posibilidad de proteger un mismo
elemento mediante distintos tipos de marcas, tanto tradicionales como no tradicionales. Lo
anterior, como medida de robustecimiento de proteccion legal.

Luego de haber establecido algunos ejemplos de marcas tradicionales registradas en
Colombia que guardan relacion con la industria de la moda, es necesario poner de presente
que en la industria de la moda resulta una practica comun emplear los nombres de los
disefiadores para identificar casas de moda, lo que conlleva a que una gran cantidad de
marcas registradas propias de la industria correspondan a los nombres de sus icénicos
disefiadores. Teniendo en cuenta esta comun préactica, la cual se encuentra presente en todas

las industrias, pero toma una especial importancia en la industria de la moda, es necesario
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referirse a las marcas conformadas por nombres propios y/o apellidos de personas, asi como

enunciar los requisitos para que se pueda obtener el registro de estos signos.

Marcas conformadas por el nombre y/o apellido de disefiadores:

De acuerdo con los pardmetros establecidos por el TICA en el Proceso 218-1P-2020,
los nombres pueden constituir marcas siempre y cuando cumplan con ciertos parametros

béasicos, correspondientes a:

- Que el signo sea lo suficientemente distintivo, a partir de los pardmetros empleados
por la Oficina de Marcas correspondiente. En este punto se configura, de nuevo, el dilema
relativo a la complejidad de delimitar el concepto de distintividad marcaria, pues para un
Examinador podréa resultar carente de distintividad un signo que, bajo el analisis de otro

Examinador, si hubiera resultado lo suficientemente distintivo.

- Que el uso del signo en el mercado no genere ningln tipo de riesgo a los

consumidores.

- Que por medio del signo no se esté afectando la identidad o el prestigio de personas
naturales que sean distintas al solicitante de la marca, a menos de que se cuente con

autorizacién expresa de estas, o de sus herederos, para el registro del signo.

De igual manera, los nombres comunes también podran conformar signos
distintivos, pero para poder determinar su nivel de distintividad es necesario analizar qué
tan frecuentes o usados resultan. Asi pues, mientras mas comun sea un nombre menos
posibilidad tiene de ser distintivo y viceversa, si el nombre resulta menos comun, tendra un
mejor probabilidad de obtener su registro. De igual manera, el TJCA ha manifestado que, al
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enfrentarse con solicitudes marcarias correspondientes a nombres propios, el analisis de
registrabilidad debera ser mucho maés integral y detallado, y tener en cuenta factores tales

como el uso previo del nombre en el mercado.

Por otro lado, si el nombre comdn corresponde al de un sujeto reconocido en el
sector en el que se pretenden identificar los productos y/o servicios, entonces su
probabilidad de registro serd mayor, pues se debe evitar aprovecharse de la reputacion de

una persona famosa.

Por ultimo, el TICA ha determinado que en caso de que los nombres comunes,
ademas, sean considerados como expresiones de uso comin en una determinada clase,
necesariamente deberan ir acompafiados de elementos adicionales que les otorguen mayor
distintividad, pues de lo contrario no podran ser registrados (TJCA, 2020, p. 18, Criterio

Juridico Interpretativo que constituye Acto Aclarado).

¢Y los apellidos?

En relacién con el registro de apellidos propios como marcas, el TICA ha
establecido que el término nombre, entendido como el sustantivo que se antepone a una
persona para distinguirla de las demas, comprende tanto al nombre de pila y al apellido de
un sujeto, como al solo apellido. Por lo tanto, en caso de que un sujeto desee registrar su
apellido, se debera cefiir a las mismas disposiciones establecidas anteriormente en relacion
con los nombres propios (TJCA, 2020, p. 29, Criterio Juridico Interpretativo que constituye

Acto Aclarado).
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¢, Cudl es la razdn por la que maltiples disefiadores optan por nombrar sus marcas a
partir de su nombre propio?

Luego de haber determinado los parametros establecidos por el TICA respecto del
registro de marcas consistentes en nombres propios, es necesario ahondar en las razones y
motivaciones que llevan a maltiples disefiadores a nombrar marcas con sus nombres, asi
como los eventuales beneficios y riesgos que pueden acontecen como consecuencia de
dicha préctica.

Pues bien, la tradicion de conformar marcas empleando nombres propios de los
diseriadores ha sido adoptada, en gran parte, como consecuencia del orgullo que sienten los
artistas por cada una de sus creaciones, por su interés en diferenciarse de los demas
disefiadores y resaltar las visiones Unicas que tienen sobre la moda, asi como su deseo por
trascender la temporalidad de la vida humana 'y dejar cierto tipo de legado e inmortalidad
asociado con su nombre, sus disefios y sus ideologias de moda (Scafidi, 2015, como se citd
en Bobila, 2015, pérr. 3).

Asi pues, la tendencia de nombrar marcas bajo el nombre propio de su disefiador se
debe, en su mayoria, al especial arraigo y conexién que sienten estos con sus creaciones, y
a su interés por ser reconocidos como autores de las mismas. Ademas, esta practica cobra
especial sentido si se tiene en cuenta que la industria de la moda se construye a partir de los
criterios de temporalidad y consumo excesivo, por lo que en una industria en donde todo es
facilmente reemplazable y poco memorable, y en donde son las marcas las que otorgan un
sentido de atemporalidad y de claridad a los consumidores, qué mejor opcién que otorgar
un reconocimiento casi eterno al creador original de millones de piezas, accesorios y

vestimentas mediante la creacion de marcas identificadas a partir de su nombre.
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Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que los consumidores prefieren
adquirir productos y/o servicios que provengan de marcas que tengan una historia personal
y propia, por lo que registrar el nombre de un disefiador como marca genera cercania e
interés por parte de estos, especialmente en situaciones en las que estos no solo se sienten
atraidos a las piezas y a las creaciones de moda realizadas por un disefiador, sino que
también se sienten identificados con la personalidad y el carisma de dicho sujeto (Bobila,
2015, parr. 9).

Sin embargo, pesar de que esta practica resulta muy comuan en la industria de la
moda, y es comprensible que los disefiadores quieran verse enlazados de manera perdurable
con sus creaciones e ingenios y que quieran establecer relaciones cercanas con sus
consumidores, esta practica también resulta riesgosa debido a que, al registrar como signo
distintivo un nombre propio, los disefiadores ya no son duefios exclusivos de sus nombres,
y estos se convierten en activos intangibles que no hacen referencia a un disefiador o una
persona especifica, sino ahora a un concepto mucho méas ambiguo y general que trasciende
el ambito personal de la identidad de los disefiadores. Es decir, el nombre de los
disefiadores ahora no es un indicador personal sino un determinador de productos y/o
servicios, el cual no solo le pertenece a los disefiadores, sino a miles de personas que
trabajan dentro de la marca, y a los consumidores (Bobila, 2015, parr. 1-2)

De igual manera, es posible que los disefiadores vendan sus marcas a terceros,
quienes seran ahora los que tomaran decisiones negociales valiéndose del nombre del
disefiador, pero despojando en muchas ocasiones a este de cualquier poder decisivo.
Entonces, los disefiadores terminaran por desprenderse, metaforicamente, de su propio
nombre, pues si bien seguiran llamandose como tal, la marca que antes era sindGnimo de su
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identidad y su autenticidad ahora no los representa ni se alinea con sus intereses o
ideologias (Bobila, 2015, parr. 4).

Luego de haber analizado los requisitos legales para poder conformar marcas a
partir de nombres propios, asi como los beneficios y potenciales riesgos de realizar esta
practica, es necesario concluir que esta, mas que representar una ventaja o un obstaculo
para los disefiadores que opten por adoptarla, posee sus beneficios y sus peligros, por lo que
sera decision propia de cada disefiador registrar este tipo de marcas.

No obstante, ademas de deberse analizar las eventuales ventajas o desventajas
comerciales que conlleva esta practica, se deben analizar los criterios legales establecidos
por el TICA para registrar estas marcas, pues es mediante un registro marcario que
eventualmente se podréan salvaguardar los derechos sobre el mismo y que su titular
obtendra seguridad juridica. Entonces, se debera analizar si, previo a decidir emplear un
nombre propio como marca, este resulta comdn o inusual, si posee un buen nivel de
distintividad (con los obstaculos que este concepto representa), si la persona cuyo nombre

se registrara goza de reconocimiento, entre otros factores enunciados previamente.

Relacién entre las marcas tradicionales y la industria de la moda:

Los distintos tipos de marcas existentes en la actualidad, a saber, marcas
tradicionales y no tradicionales, pueden ofrecer diversas formas de proteccion a la industria
de lamoda. Tal como se evidenci6 anteriormente, las marcas tradicionales brindan una
proteccidn especialmente dirigida a proteger las expresiones y/o elementos figurativos que
resultan propios y distintivos de un origen empresarial determinado. No obstante, es

importante determinar que la proteccion que han brindado las marcas tradicionales a la
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industria de la moda no dista de la proteccion que les brindan estos mecanismos de
Propiedad Intelectual a otras industrias del mercado, como la industria automotriz,
tecnoldgica, del entretenimiento, entre otras.

Esto, debido a que la funcién mas elemental de las marcas tradicionales consiste en
permitir que los consumidores generen recordacion sobre un determinado grupo de
productos y/o servicios emitidos por un origen empresarial determinado, sin importar la
naturaleza de dicho origen empresarial o la actividad empresarial a la que estos se
dediquen.

Asi pues, en materia de marcas tradicionales no se brindan muchos beneficios
particulares y exclusivos de proteccion a la industria de la moda, pues los beneficios que
obtiene dicha industria al proteger marcas tradicionales son los mismos que obtienen los
demas tipos de industrias, esto es, servir como identificadores de productos y/o servicios.

Ademas, a pesar de que se podria argumentar que la facultad de registrar nombres
propios y apellidos mediante marcas tradicionales podria representar un beneficio a esta
industria dada la gran cantidad de marcas de moda nombradas bajo sus disefiadores, a
saber, Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Gucci, Prada, Carolina Herrera, Jacquemus,
Schiaparelli, Tom Ford, Versace, entre muchas més, la facultad de registrar marcas usando
nombres propios se hace extensiva a cualquier otra industria, siempre y cuando se cumpla
con los requisitos legales establecidos anteriormente por el TICA.

Asi pues, también existen marcas conformadas a partir de nombres propios que
pertenecen a todo tipo de industrias, y no exclusivamente a la industria de la moda. En la
industria automotriz, por ejemplo, encontramos marcas como Ferrari, Koenigsegg y
Lamborghini. Por otro lado, en la industria del entretenimiento es comUn registrar marcas
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conformadas a partir de los nombres de artistas. De esta manera, cantantes como J Balvin,
Karol G y Taylor Swift cuentan con marcas registradas en Colombia.

Ahora bien, es importante determinar que en ningn momento se esta pretendiendo
afirmar que las marcas tradicionales no otorgan ningun valor o proteccion juridica a la
industria de la moda, pues indudablemente corresponden a herramientas comunicativas,
informativas e indicadoras de un origen empresarial determinado bastante relevantes para
las compafiias y los disefiadores de la industria de la moda.

No obstante, si se quiere hacer énfasis en que la proteccion que brindan este tipo de
marcas no dista de aquella que también obtienen todos los demas titulares marcarios
pertenecientes a distintos sectores empresariales una vez realicen tramites para registrar sus
correspondientes marcas.

En relacion con la falta de proteccion legal que brindan las marcas tradicionales a
los diserios de la industria de la moda, Raustiala & Sprigman (2006) han manifestado que:

La utilidad de la legislacion sobre marcas para proteger los disefios de moda, a
diferencia de las marcas de moda, es bastante limitada. Ocasionalmente, un disefio
de moda integra visiblemente una marca hasta el punto de que la marca se
convierte en un elemento del disefo. (...) Cada vez mas, los disefios de prendas y
accesorios incorporan un logotipo de marca registrada en el exterior de la prenda.
(...) Para la gran mayoria de prendas de vestir, sin embargo, las marcas estan
dentro de la prenda o aparecen sutilmente en pequeiias partes, como los botones”
(pgs. 1701-1702).

El anterior argumento permite evidenciar la proteccion limitada que ofrecen las
marcas tradicionales a la industria de la moda, pues estos derechos de Propiedad Intelectual
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Unicamente brindan proteccion en torno a las expresiones y/o los logos de las compafiias de
moda, y no especificamente frente los disefios de moda. Entonces, las marcas tradicionales
Unicamente logran otorgar una proteccion a los disefios de moda en la medida en que estos
contengan dentro de si al logo de la marca, pues de lo contrario estos signos tradicionales
no podrian otorgar una proteccion a las creaciones puntuales de esta industria.

De igual manera, atendiendo a la temporalidad que poseen los disefios de moda, y al
hecho de que su produccion masiva y constante los hace poco distintivos, tradicionalmente
se consideraba que el beneficio mas importante que otorgaban las marcas a la industria de
la moda era brindar proteccion a las expresiones y/o logos indicativos de un origen
empresarial, mas que a los disefios cambiantes y poco distintivos que producian las marcas.
Por ejemplo, Cuesta (2018, p. 43) manifesto que:

Debido a la naturaleza de la industria en cuestion, hay que tener en cuenta que

muchas veces no es necesario dotar de proteccion a elementos que no estan

orientados a perdurar en el tiempo. De esta manera, como la mayoria de los
articulos vendidos por empresas de la industria de la moda no se convierten en
iconicos, lo importante va a ser proteger el nombre de la empresa a través del
registro de su marca.

No obstante, es importante tener en cuenta que el entendimiento anterior respecto de
la proteccion que brindaban las marcas a la industria de la moda atiende a un contexto y
entorno del mercado diferente al presenciado actualmente. Asi pues, anteriormente se
consideraba que la proteccion legal que otorgaban las marcas a la industria de la moda se
limitaba a permitir el registro de expresiones y/o logos distintivos, debido a que las
estrategias de mercadeo distaban de las ejecutadas en la actualidad.
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Sin embargo, en las Ultimas décadas se comenz0 a experimentar con estrategias de
mercadeo mas diversas que permitieran ampliar el espectro comunicativo entre las marcas y
los consumidores, y se comenzé a hacer uso de muchos méas elementos que permitieran
captar el interés y la atencion de los consumidores, pero que no solo se circunscribieran al
empleo de expresiones y/o logos en distintos formatos visuales o auditivos. Asi pues,
actualmente los distintos origenes empresariales emplean distintos mecanismos de
mercadeo y publicidad mediante los cuales se emplean los 05 sentidos de los seres
humanos, a saber, vista, olfato, audicion, tacto y gusto (Wolangiewicz, 2017, p. 40). Al
anterior fendmeno se le denomina marketing sensorial, y tiene por objeto “atraer a los
clientes con una experiencia de marca multisensorial que influya no sélo en la vista y el
oido, sino en los cinco sentidos humanos” (Wotangiewicz, 2017, p. 41).

De conformidad con lo anterior, y tal como manifestd Kim:

A medida que las marcas intentan crear conexiones duraderas, atractivas y

emocionales con sus consumidores, el marketing sensorial, mas alla de los

mecanismos visuales y auditivos tradicionales, contribuira a informar sobre la
identidad de una marca e impulsar el comportamiento del consumidor (2018, pérr.

7).

Ademas, este tipo de tactica de mercadeo resulta particularmente beneficiosa para
una industria como la de la moda, pues atendiendo a lo saturada que esta esta industria, a la
gran cantidad de marcas de moda existentes en la actualidad, y a la produccion masiva y
constante de disefios de moda que se realiza a partir de cada una de estas marcas, los

disefiadores y compafiias de moda obtendrén beneficios como consecuencia de la
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implementacién de tendencias que permiten que sus signos comuniquen variadas
sensaciones y emociones positivas a los consumidores.

Asi pues, la estrategia del marketing sensorial en la industria de la moda fomenta la
consolidacion de percepciones Unicas asociadas a cada marca, fendbmeno que, a la larga,
permitird que los consumidores entablen lazos duraderos con las marcas y sus
correspondientes origenes empresariales. Entonces, a pesar de que existan numerosas
opciones de compra en la industria de la moda, como consecuencia de la implementacion
de estrategias como el marketing sensorial, los consumidores ya estaran tan familiarizados
con una marca que decidiran mantenerse fieles a esta, y continuar adquiriendo los
productos y/o servicios que esta identifica.

De igual manera, como consecuencia de estrategias tales como el marketing
sensorial, los consumidores no solo tendran la capacidad de asociar mas emociones y
sentimientos hacia una determinada marca tradicional, sino que ahora podran concebir
como signos distintivos propios e indicadores de productos y/o servicios provenientes de un
determinado empresario a elementos tales como olores, colores, texturas, entre otros. De
conformidad con lo anterior, y como consecuencia de las nuevas estrategias y tendencias
del mercado, se concibid la posibilidad de registrar otros tipos de marcas, denominadas
marcas no tradicionales, las cuales atienden a las nuevas actividades desarrolladas en el
mercado, y permitan otorgar derechos y reconocimientos a todo aquel sujeto que cree
signos distintivos que no encuadran dentro del concepto tradicional de marca, a saber,

expresiones, disefios figurativos y/o una combinacién de ambos.
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Marcas no tradicionales y la moda:

Tal como se determind previamente, las marcas no tradicionales corresponden a
cualquier tipo de marca que no quepa dentro del concepto de las marcas tradicionales
(nominativas, figurativas, mixtas). Ahora bien, en cuanto a la relacion que poseen las
marcas no tradicionales y la industria de la moda, se podria afirmar que, en principio, estas
nuevas acepciones de marcas otorgan un mayor rango de beneficios a esta industria, puesto
que no solo permiten la proteccion de expresiones y/o logos distintivos, sino también de
caracteristicas distintivas y particulares de los disefios, asi como de otros elementos que
podrian ser asociados intrinsecamente con ciertos disefios de moda provenientes de un
origen empresarial determinado como, por ejemplo, olores.

Esta posibilidad de proteccion que otorgan las marcas no tradicionales a la industria
de la moda resulta esencial, pues a pesar de que esta industria posea multiples limitantes,
como la temporalidad de sus disefios y su caracter funcional, también es cierto que hay
ciertas manifestaciones de moda que logran perdurar a lo largo del tiempo, y que no solo
son facilmente diferenciables por los consumidores, sino que también se vuelven icdnicas
creaciones perfectamente indicativas de un origen empresarial determinado.

Prueba de lo anterior son, por ejemplo, la suela roja de los zapatos de la marca
Louboutin, el bolso Saddle Bag de Dior, el envase del perfume Chanel No. 5, entre otras
manifestaciones de moda que logran traspasar la esfera de lo temporal, masivo y funcional,

y se convierten en signos distintivos que pueden ser eventualmente registrados como
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marca. A continuacién, se detallan algunas de las emblematicas manifestaciones de moda
cuyo origen empresarial es facilmente reconocible por los consumidores:

Figura 11

Suela roja de los zapatos de Louboutin

Tomada de: (Louboutin, 2023)

Figura 12
Bolso Saddle Bag Dior

Tomada de: (Dior, 2023)
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Figura 13
Perfume Chanel No. 5

N°5

PARIS

PARFUM !

Tomada de: (Chanel, 2023)

Es importante tener en cuenta que, tal como se sefialé en acapites anteriores, la
industria de la moda se caracteriza por tener “un nimero limitado de creadores de
tendencias en la cuspide del ciclo de innovacion y una amplia base de seguidores de
tendencias por debajo” (Ciani et al., 2019, p.1104), lo cual hace que esta industria no solo
sea muy competitiva, sino también propensa a situaciones de inspiracion, copia o plagio de
los disefios de moda. Es por esto por lo que se vuelve relevante conformar mecanismos
juridicos que permitan la proteccion legal de elementos que, si bien hacen parte de los
disefios de moda, resultan lo suficientemente originales, distintivos y propios de un origen
determinado, por lo que deben obtener proteccion juridica y no podran ser replicados o
siquiera usados como inspiracion por parte de ningin otro competidor sin autorizacion
expresa de su titular.

Asi pues, las marcas no tradicionales otorgan un incentivo y un reconocimiento

legal a todos aquellos titulares marcarios que decidieron desafiar las reglas dinamicas y
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cambiantes de la industria de la moda, y optaron por invertir una gran cantidad de tiempo,
dinero, atencion, recursos y, sobre todo, creatividad, para conformar elementos distintivos y
diferenciables que cuentan con un origen empresarial propio (Ciani et al., 2019, p.1104)

Al respecto, Ciani et al. (2019) ha establecido que:

Una respuesta estratégica muy significativa ha sido construir la reputacion y la

imagen de las marcas de moda en torno a estilos y motivos iconicos (pensemos en la

suela roja de Louboutin o en los cuadros de Burberry) cuya vida se prolonga mas
alla de los ciclos o temporadas individuales de la moda. El registro de marcas ofrece
un plazo de proteccién mas largo que otros DPI, y también permite a las casas de
moda escapar de las numerosas limitaciones inherentes a las acciones de aplicacién
basadas en derechos de autor y disefios individuales. Como resultado, no es de
extrafiar que la industria esté decidida a explorar los confines del derecho y la
politica de marcas para captar al maximo estos valores inmateriales. Sin embargo, el
entorno juridico es complejo y evoluciona en todas las jurisdicciones.

Es evidente que, dada la naturaleza y el comportamiento de la industria de la moda
en la actualidad, para un disefiador resultaria mucho mas sencillo disefiar y producir
prendas de ropa que sigan las tendencias del momento y que tengan una popularidad
efimera, que detenerse a pensar en maneras en las que pueda generar elementos distintivos,
propios y atemporales que se localicen dentro de las prendas de ropa y que resulten
atractivos para los consumidores sin importar el transcurso de los afios.

De conformidad con lo anterior, las marcas no tradicionales pretenden otorgar
seguridad juridica a todo aquel que haya apostado por la creacion de elementos atemporales
y propios localizados dentro de los disefios de moda, pues se reconoce que para poder crear
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estos iconicos elementos no solo se debio realizar arduas labores creativas, financieras y de
posicionamiento de marca, sino que también fue necesario renunciar a unas ganancias
significativas que hubieran devenido de la produccién y comercializacion masiva de
disefios de moda tendenciales, pues apostar por lo atemporal y no por lo efimero resulta, al
menos al comienzo, un detrimento econémico.

Asimismo, a largo plazo el disefiador que optd por apostar por la innovaciony la
originalidad, y que pudo ingeniarse elementos atemporales, originales y propios que, a
pesar de que se encuentren dentro de los disefios de ropa, puedan por si mismos ser lo
suficientemente diferenciables e indicativos de un origen empresarial, es quien va a ostentar
una ganancia mucho mas significativa, no sélo en términos financieros sino también en
materia de posicionamiento e identidad de marca.

Habiendo determinado la relacion general entre marcas no tradicionales e industria
de la moda, es necesario entrar a estudiar de manera mas particular diferentes tipo de marca

no tradicional aplicadas a la industria de la moda.

Marcas de color:

Los colores son uno de los activos mas importantes que puede usar cualquier titular
marcario para penetrar de manera directa y casi absoluta en la mente de los consumidores.
Esto, en la medida en que los colores evocan emociones y sentimientos especificos, por lo
que cuando un consumidor se enfrente a cualquier tipo de informacion, reconocera de
manera preliminar a un color que a una expresion o a una imagen (Bennett, s.f., parr. 1)

Dada la importancia de los colores como mecanismos de recordacion e
identificacion de proveniencia, es necesario ahondar los eventuales beneficios que

otorgarian este tipo de signos a la industria de la moda, asi como sus principales obstaculos.
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Beneficios de las marcas de color a la industria de la moda

Previo a determinar los beneficios puntuales que las marcas de color dan a la
industria de la moda, es necesario manifestar que la existencia de este tipo de signos puede
llegar a suscitar muchos cuestionamientos. Lo anterior, especialmente por parte de aquellos
que afirman que un color no puede ser apropiado exclusivamente por ningin empresario
sino que debe permitirse su uso por cualquier interesado, dados los fines decorativos para
los que se usan los colores y debido a que en muchas ocasiones, el publico consumidor no
tiene la capacidad de reconocer un color de manera especifica con un origen empresarial
determinado (Ramirez, 2008, p.190).

A pesar de que el analisis anterior resulta importante, se sitGa fuera del objeto de la
presente investigacion, por lo que se limitara a determinar que, mas alla de todos los
obstaculos que puedan generarse sobre la concepcion de un color como marca, este tipo de
signos distintivos, mas que generar un derecho de exclusividad sobre un color entendido
desde su perspectiva general y abstracta, es decir, como un color primario, otorgan un
derecho sobre una tonalidad de color debidamente individualizada, la cual logra ser
perfectamente distintiva, en la mayoria de casos, gracias al esfuerzo y la labor desempefiada
por su titular.

En cuanto a la relevancia de las marcas de color en la industria de la moda, es
necesario mencionar que, debido a que esta industria se fundamenta en aspectos tales como
la periodicidad y las tendencias, los colores se tornan fundamentales, pues permiten generar
conexiones mas profundas y duraderas entre consumidores y disefios de moda. De esta

manera, el reto que tienen los disefiadores no es saturar mas el mercado y comercializar
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disefios de moda creados sin identidad de marca, sino destacar y generar preferencia
duradera por parte de los consumidores, lo cual se puede realizar de manera idonea
mediante la asociacion inequivoca de un color a un determinado origen empresarial (TFL,
2022, parr. 13).

Asi pues, las marcas de color se tornan esenciales para la proteccion de la industria
de la moda, pues en circunstancias tales como la actual, en donde destacar y despertar el
interés en los consumidores es complejo, la capacidad de hacer de un aspecto tan
ornamental y tan corriente como lo es un color en algo propio, diferenciable y distintivo,
genera en los consumidores sentimientos de aprobacion y de interés por el comportamiento
de la marca. Tal como manifestd Reed:

Debido a la naturaleza transitoria de la industria de la moda, (...) el color es un

"atributo critico de los productos” y un "ingrediente primordial” de la moda. Sin el

color, la moda "como arte expresivo y ornamental™ no prosperaria. La funcion del

color en la moda es ser estéticamente atractivo (2021, p. 394).

En este punto es importante mencionar la relevancia que ostenta el sistema de
Pantones en relacion con la creacién y existencia de las marcas de color. Lo anterior, pues
tal como lo dice Reed (2021, p.378) "el color en si es libre, pero Pantone se asegura de que
no lo sea”.

Asi pues, el sistema de Pantones ha permitido que distintos actores en el mercado,
pero en particular, disefiadores de moda, no solo puedan emplear miles de colores en sus
creaciones y disefios, sino que también puedan reproducir una misma tonalidad de color de

manera uniforme, segura y constante, lo que eventualmente desencadenara en que los
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disefiadores intenten reclamar como signo distintivo propio a un tipo de Pantone
delimitado.

Esto, en la medida en que el sistema de Pantones asegura que hasta los colores mas
similares sean diferenciables entre si, y que un sujeto pueda predicarse titular de una
tonalidad de color casi personalizada a su medida (Reed, 2021, p.379).

Tal ha sido la influencia de Pantone en la industria de la moda, que la compafiia crea
el denominado "Informe de tendencias de colores de moda™ en el mismo tiempo en el que
se lleva a cabo la Semana de la Moda de Nueva York, y lo hace con el objetivo de generar
una guia de las préximas tendencias de color en esta industria (Lauriat, 2019, parr. 1.)

De conformidad con lo anterior, es evidente que las marcas de color representan un
activo completamente valioso para la industria de la moda, pues como consecuencia de la
facil percepcion y conexion que tienen los consumidores con los colores, este tipo de signos
generard un vinculo y una asociacion casi por excelencia entre color y origen empresarial,
lo que resulta enormemente beneficioso para una industria tan saturada como lo es la de
moda.

Ademas, otro beneficio que otorgan este tipo de signos corresponde al hecho de que
su titular podra emplearlos en distintos disefios de moda, a saber, prendas de vestir,
accesorios, zapatos, empaques de productos, decoracion de tiendas, etc. Por lo tanto, el
registro de un signo de color genera una posibilidad de explotacién y aprovechamiento en
distintos ambitos y para distintos tipos de creaciones de esta industria, ventaja que no todas
las marcas pueden brindar.

En Colombia todavia no hay ninguna marca de color registrada en la industria de la
moda, pero a nivel mundial comparfiias como Tiffany y Hermeés convirtieron al Tiffany Blue
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o0 el Hermes Orange en sindnimos inmediatos de sus marcas, colores que estan
debidamente registrados como marcas en la Oficina de Marcas de Estados Unidos (en
adelante “USPTO”) (Reed, 2021, p.371):

Figura 14

Hermés Orange. Reg. No. 4000067

Tomada de: (USPTO, s.f.)

Figura 15

Tiffany Blue. Reg. No. 2184128

Tomada de: (USPTO, s.f.)

Finalmente, y a pesar de que se demostraron las razones por las que las marcas de
color pueden otorgar un beneficio a la industria de la moda y una ventaja comercial a todos
aquellos disefiadores que desean registrar este tipo de signos, el obstaculo se genera en el

momento en el que la Oficina de Marcas deba resolver una solicitud de registro de estos
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signos. Esto, pues la falta de criterios claros y eficaces que permitan medir el grado de
distintividad de un color podrian frustrar una solicitud de esta marca, dado que la
interpretacion de la distintividad de un color terminaré correspondiendo, en Gltimas, a la

percepcion que tenga el Examinador correspondiente sobre el mismo.

Asimismo, es necesario que se delimite de manera clara el alcance y los efectos que
tendran estos signos, pues si bien es evidente que se otorga proteccion respecto de la
tonalidad del color debidamente solicitada, el panorama respecto del uso de colores

similares por parte de terceros competidores no es tan claro.

¢Hasta qué momento se permite el uso de colores similares a los de una marca
protegida? ¢ Como medir cuando se esta ante un color similarmente confundible, o ante uno
diferenciable en comparacion con un color registrado? ¢Cuédndo se pueden ejercer acciones
en contra de terceros por infracciones a un registro de color? Los anteriores pardmetros
deben ser tenidos en cuenta por la Oficina de Marcas desde el momento en el que se
consagro la posibilidad de registrar colores como marcas. Asi pues, y a efectos de contar
con registros de marcas de color no solo distintivos y diferenciables, sino también utiles y
exigibles en el mercado, es necesario aclarar el panorama respecto de su distintividad y

materializacion.

Marcas de posicion
Tal como se determind anteriormente, la SIC ha considerado que el registro de una
marca de posicién no genera derechos sobre la combinacion de los componentes, es decir,

sobre el signo y la posicion entendidos estos como un conjunto, sino que otorga un
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monopolio exclusivo sobre la posicion determinada, de estimarse que esta es distintiva. Lo
anterior, en la medida en que se determino que:

la marca de posicién no corresponde a una mixtura entre la posicion y la forma de

un elemento, sino que, por el contrario, las marcas de posicidn se encuentran

concebidas como el monopolio de una particular ubicacion de un elemento dentro
de una imagen, mas no propiamente el elemento como tal, pues para ello resulta
necesario que el solicitante realice una solicitud de marca mixta que combine una

forma figurativa y una posicion (SIC, 2022).

Asi pues, la interpretacion de la SIC atiende al hecho de que, a pesar de que las
posiciones aisladamente consideradas puedan carecer de distintividad, toda vez que puedan
percibirse como parte de la forma usual de un producto, hay circunstancias en las que un
empresario comienza a usar un elemento situado en una posicion especifica, la cual no es
usada de manera comun por sus competidores, y los consumidores comienzan a reconocer
dicho elemento como propio de un origen determinado.

Entonces, cuando los consumidores perciban dicha posicion no consideraran que
corresponde a una forma usual ni a un elemento carente de distintividad, sino que la
asociaran con su debido titular. Este es el motivo por el que las marcas de posicion otorgan
especialmente un monopolio sobre dicha ubicacion, pues esta, ademas de que no es
considerada usual ni necesaria en relacién con el producto en donde se encuentra, logra ser
lo suficientemente distintiva como para ser asociada con un origen empresarial
determinado.

La interpretacidn anterior no implica que los signos que se sitdan en una posicion
especifica no sean relevantes para las marcas de posicion, o que no influyan en un mayor
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posicionamiento y reconocimiento de esta ubicacion por parte de los consumidores, pues es
evidente que estos logran que los consumidores asocien de manera méas inmediata la
posicion con su debida proveniencia; no obstante, el derecho marcario que se otorga recae
principalmente en la posicion y no tanto en el signo, debido a que se reconoce la
creatividad de su titular por comenzar a usar una posicion no usual en el mercado, por
volverla distintiva y diferenciable en el mercado.

Por lo anterior, es evidente que la combinacién entre un elemento y su adecuacién
en una posicion especifica resultan elementos esenciales para generar recordacién en la
mente de los consumidores, pero lo que mas se protege mediante estas marcas es la
posicién distintiva. No obstante, a pesar de que la concesion de este tipo de marcas resulta
bastante beneficiosa para su titular, debido a que le otorga una ventaja comercial
significativa y un reconocimiento a su labor, es necesario determinar que, dadas las
limitaciones de la industria de la moda, es complicado que un titular ostente derechos sobre
una marca de posicion. Por lo tanto, a continuacion se mencionan los eventuales obstaculos

derivados de la proteccidon de marcas de posicion en la industria de la moda.

Las marcas de posicion y la industria de la moda

Debido a que las prendas tienen una funcion utilitaria, es complejo generar
vestimentas que sean completamente disruptivas y originales, pues por mas de que un
disefiador quiera alejarse de lo tradicional e innovar en sus disefios, las caracteristicas de
una prenda deberan, siempre, respetar aspectos funcionales. Esto limita la capacidad de
modernizacion en la industria de la moda, mas alla de la inclusion de aspectos

ornamentales.
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De esta manera, y por mas que un disefiador desee confeccionar el pantalon mas
unico del mercado, esta prenda siempre debera contener dos aperturas para poder cubrir las
extremidades del cuerpo humano.

Como consecuencia del aspecto utilitario de la industria de la moda, la utilizacién de
las marcas de posicion en esta industria resulta bastante complejo, pues todos los actores de
la industria deberan, necesariamente, hacer uso de unos elementos utilitarios e inalterables
para disefiar y confeccionar sus prendas. Entonces, al otorgar derechos a un sujeto sobre la
posicion puntual de una prenda de manera absoluta, se podria configurar una préctica
anticompetitiva en el mercado.

Ademas, aquel sujeto que obtuvo el registro marcario podria sufrir las
consecuencias de contar con una marca que, en la préactica, no puede ser objeto de
reclamaciones ni un signo de uso exclusivo uso por si mismo. Lo anterior, pues por mas de
que el titular pueda contar con un “derecho” de exclusividad sobre la posicion, los demaés
competidores tendrén, de manera obligatoria, que continuar haciendo uso de esta en el
mercado al ser parte de la apariencia de la prenda. Esto, debido a que los disefiadores de la
industria de la moda no pueden innovar mas alla de los limites que les impone el
utilitarismo, y no pueden generar tan facilmente prendas con nuevas posiciones
aisladamente consideradas.

Ademas, casi ningun consumidor estaria en la capacidad de diferenciar una posicion
aisladamente considerada que provenga de algun disefio de moda, pues esta simplemente
seria percibida como la posicion de cualquier prenda.

No obstante, a pesar de que es evidente que la proteccion de las marcas de posicion
en la industria de la moda se torna compleja, tampoco resulta imposible registrar estos
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signos, pues la creatividad y originalidad de los disefiadores muchas veces logra trascender
los limites impuestos por el utilitarismo y la funcionalidad, y permiten configurar signos
distintivos que, a pesar de que correspondan a una posicion localizada dentro de una pieza
de moda, gocen de la suficiente distintividad como para ser registrados como marca.

Prueba de lo anterior es la suela roja del calzado del disefiador Christian Louboutin,
la cual corresponde a una marca de posicion que actualmente esta registrada en Colombia.
El anterior registro permite demostrar que, a pesar de que la concesion de las marcas de
posicion en la industria de la moda resulta compleja, también es posible obtener este tipo de
marcas en el sector, especialmente en casos en los que los empresarios hayan implementado
ubicaciones inusuales y las hayan convertido en signos que evoquen a los consumidores la
idea de una Unica proveniencia. De esta manera, se procedera a analizar la concesion de la
marca de posicion de suela roja a Louboutin para asi demostrar que, en efecto, ciertas
posiciones logran ser lo suficientemente icénicas y distintivas, incluso en un sector tan
complejo como lo es la industria de la moda.

Figura 16

Marca de posicion de Louboutin registrada en Colombia

Tomado de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)
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En la Resolucion que concede el registro de este signo de posicion, la SIC
argumentod que, en efecto, el “tacon de suela roja es intrinsecamente distintivo, ya que el
tacon mismo hace que el nivel de la suela aumente la superficie del calzado y haga més
visible la suela” (2022).

Pues bien, esta Resolucién demuestra que, a pesar de que la posicion pretendida se
encuentra dentro de una prenda, Louboutin logré emplear una posicion y un color inusuales
en relacion con los productos de calzado, fendmeno que permitid ligar directamente a estos
elementos con su debida proveniencia. Por tal razon es que la suela roja de los zapatos de
Louboutin es un signo no solo facilmente reconocible por los consumidores en el mercado,
sino que también que ostenta, de acuerdo con la interpretacion de la SIC, de distintividad
intrinseca.

Asi pues, a partir de la Resolucion anterior se puede concluir que la SIC permite el
registro de posiciones localizadas dentro de prendas de vestir, siempre que estas resulten
estratégicas y no comunes. Lo anterior supone una interpretacion progresiva y acorde con
las evoluciones del mercado, pues las limitaciones inherentes a las prendas de la industria
de la moda no implican que los disefiadores no puedan crear signos distintivos localizados
dentro de las mismas, los cuales, ademas, son facilmente reconocidos y diferenciados por
los consumidores.

Ademas, esta postura también representa un incentivo para aquellos disefiadores que
trabajan por crear y disefiar elementos originales y auténticos, y deseen obtener proteccion
sobre los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de que es un poco complejo registrar
marcas de posicion en la industria de la moda, los registros actualmente vigentes en el pais
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demuestran que también es posible lograr su eventual proteccion. Esto implica una gran
ventaja para los disefiadores y miembros de la industria de la moda, pues pueden obtener
exclusividad respecto de elementos més concretos y asociados a prendas de ropa, a pesar de
las limitaciones que impone el carécter utilitario asociado con las mismas.

Ademas, este tipo de marcas no esta contemplada en varias las jurisdicciones, por lo
que obtener exclusividad y derechos sobre una posicion en una jurisdiccién resulta un
avance significativo en materia de robustecimiento de derechos marcarios para disefiadores

y casas de moda.

Necesidad de delimitar el alcance de las marcas de posicion

A pesar de que se determino que las marcas de posicion corresponden a un activo
significativo para la industria de la moda, y que la postura de la SIC en cuanto a su registro
resulta favorable y acertada, es necesario que se establezcan de manera clara los limites y el
alcance de la materializacion de las marcas de posicion, en aras de garantizar el respeto y la
titularidad del signo de posicion en cabeza de un empresario, pero también la libre
competencia y el derecho de los terceros competidores.

Entonces, Gnicamente si se delimita bien el alcance de las marcas de posicion es que
se puede asegurar su idonea implementacién en el mercado, pues a pesar de que obtener un
registro marcario es un factor importante, no tendra utilidad propender por el registro de
marcas de posicion si estas no pueden reclamadas ante terceros o exigidas como propias
dadas las condiciones del mercado.

Entonces, es necesario que se tenga claridad respecto del efecto de estos signos en el

mercado, y que se cuente con pardmetros objetivos y mas o menos claros respecto a la
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posibilidad de iniciar acciones legales en contra de terceros que usen signos similares a las
marcas de posicion. Lo anterior, pues en industrias como la de la moda, donde la
posibilidad de innovar por fuera de los limites impuestos por el utilitarismo es complicada,
en ocasiones no se tiene certeza sobre si el uso de un tercero corresponde a una infraccion o
a una materializacion del libre mercado.

De esta manera, y en relacion con el caso de Louboutin, es necesario tener plena
certeza, por ejemplo, sobre la posibilidad que tienen terceros competidores de emplear
colores en las suelas de los zapatos que comercializan. ¢Podria iniciar Louboutin acciones
de infraccion marcaria en contra de competidores que no usen el Pantone 18-1663TP -color
reivindicado por el empresario- sino que empleen otro color en la suela de un zapato?
¢Podrian ejercerse acciones en contra del uso de cualquier color rojo en la suela de un
zapato, o solo del Pantone 18-1663TP?

Luego de haber analizado las marcas de posicion y su relacion con la industria de la
moda, y tal como se dijo a lo largo de este acépite, las marcas de posicion pueden generar
una ventaja competitiva significativa a todo aquel disefiador que haga uso exclusivo de una
posicion no usual, pues otorgarian reconocimiento sobre elementos innovadores y que se
encuentran directamente localizados en las prendas a aquellos disefiadores que crean y
confeccionan conjuntos marcarios distintivos.

Ademas, la posibilidad de registrar estos signos en Colombia y la postura de la SIC
en cuanto al registro de marcas de posicion de la industria de la moda resulta un avance
significativo e importante.

No obstante, es necesario tener en cuenta los efectos que ostentaran estos signos en
el mercado, a efectos de evitar la consolidacion de practicas anticompetitivas y desleales,
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asi como la concesion de derechos que no podran ser exigibles en la practica. Para lo
anterior se debe tener en cuenta las circunstancias actuales del mercado y las situaciones en
las que un competidor necesariamente deba emplear elementos similares al signo protegido,

en comparacion por situaciones de copia y de mala fe respecto de estas marcas protegidas.

Marcas tridimensionales y la moda

Las marcas tridimensionales pueden otorgar una serie de beneficios a su titular,
puesto que brindan “un derecho al uso exclusivo sobre la forma del propio producto o de su
envase, (...) proporcionando una clara ventaja comercial en la fabricacion y venta de dichos
productos y/o envases.” (Jenkins y Pennant, 2018, s.f.)

Ahora bien, es necesario poner de presente que, en la practica, los disefiadores han
optado mayoritariamente por emplear las marcas tridimensionales no como mecanismos de
proteccion respecto de la forma de prendas de ropa, sino como medio para obtener
exclusividad sobre la forma de accesorios y/o envases.

Asi pues, en materia de marcas tridimensionales es comdn encontrar registrados los
envases de perfumes. Esto, teniendo en cuenta que el primer sentido que se activa cuando
un consumidor llega a un perfume no es el olfato sino la vista, pues primero se analiza el
envase del perfume y, si este genera atraccion, se procede a oler la fragancia. Entonces,
para los disefiadores se ha convertido un elemento esencial crear envases de perfumes que
se alejen de lo tradicional y que sean lo suficientemente distintivos como para poder ser
recordados por los consumidores, y para poder, eventualmente, ser protegidos como marca.

Ahora, es evidente que los olores representan una herramienta esencial como

mecanismo de recordacion de marcas de moda, pues se quedan guardados en la memoria de
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los consumidores (Brainon, 2016, parr. 7), y permiten que un sujeto se “vista” de una marca
sin tener que comprar especificamente sus prendas de vestir (Seipp, s.f., parr. 03) No
obstante, los disefiadores no solo se han enfocado en lograr que un olor cautive a los
consumidores y que genere conexion con una marca, sino que también han realizado
esfuerzos para permitir que la forma y el envase que contienen a la fragancia también
despierten interés. Tal como lo manifesté Baron “aunque el perfume sea increible, la gente
no lo comprara si no lo entiende. Necesitan sentir una conexion o simplemente no
funciona” (como se cit6 en Schaffner, 2020)

Asimismo, también se debe tener en cuenta que, como consecuencia del aumento en
las compras en linea, muchas veces el Gnico contacto que tendran los consumidores con un
perfume ser4 mediante su envase, de ahi otra razon por la cual enfocarse en generar formas
distintivas y altamente diferenciables (Schaffner, 2020, parr. 08)

En Colombia, por ejemplo, casas de moda como Bvlgari tienen protegido el envase
de su reconocido perfume “Omnia” como marca:

Figura 17: registro No. 571836

Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)
Por otro lado, en cuanto a la alternativa de proteger accesorios y no prendas

mediante marcas tridimensionales, se podria considerar que la razon para dicha estrategia
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corresponde al caracter utilitario de la industria de la moda. De esta manera, como no se
pueden proteger formas que sean indispensables 0 necesarias para un determinado
producto, y las prendas de ropa deberan seguir ciertos criterios debido a su utilidad,
entonces no seria posible que los disefiadores protejan la forma de estos elementos
mediante los derechos marcarios tridimensionales.

No obstante, si bien el aspecto utilitario de las prendas podra influir en la toma de
decisiones de algunos disefiadores, la realidad es que no es el criterio fundamental o
principal por el cual estos optan por proteger otros elementos de la industria. Asi pues, la
razén principal corresponde a que las prendas de ropa, es decir, las camisas, camisetas,
vestidos, pantalones y faldas, resultan mucho menos iconicas que un bolso, y no tienen
tanta capacidad de memorabilidad.

Lo anterior se debe a que el factor de innovacion en estas prendas Unicamente
correspondera a lo ornamental o estético, pero no a lo funcional, lo cual resulta mas
complejo para los consumidores de diferenciar. Ademas, como consecuencia de la poca
capacidad innovadora en las prendas, también se desprende el hecho de que el ciclo de
fascinacion e interés que estas otorgan cesa rapidamente, pues como Unicamente se innova
en cuestiones secundarias, no hay fascinacion constante por parte de los consumidores, por
lo que no vale la pena incurrir en gastos econdmicos para solicitar el registro de una marca
que, ademas de que no es distintiva, su registro no representara utilidad para el titular.

Esto no ocurre en el caso de los bolsos, los cuales podran adoptar miles de distintas
formas y, por ende, son capaces de generar una recordacion mas penetrante en los

consumidores dada su capacidad innovativa. Incluso, se puede llegar al punto de ignorar
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qué tipo de ropa lleva una persona, pero no el bolso que esta cargando. Tal como dijo Mull
(2023, parr. 1):

En el espacio del cerebro que de otro modo podria estar ocupado por queridos

recuerdos de la infancia o las fechas y horas de las futuras citas con el médico,

atiendo a una hoja de célculo mental aparentemente imborrable de quién Ileva qué.

Bottega Veneta Cassette, piel acolchada verde, Soho, veinteariera. Louis Vuitton

Pochette Métis, lona con logotipo, parada de metro Hoyt-Schermerhorn, mujer de

unos 40 afios. Durante 10 afos, estos datos han informado mi obsesiva y detallada

cobertura del mercado de bolsos de lujo. Ahora simplemente se acumulan. Rara vez
veo algo que no pueda ubicar...

A nivel mundial, por ejemplo, uno de los registros de marca tridimensional mas
reconocidos dada la distintividad y captacion que posee el disefio, corresponde a la
proteccion de la forma del famoso Birkin Bag de Hermes en jurisdicciones tales como
Estados Unidos -en donde el disefio estd protegido como trade dress, debido a que este es el
concepto mas amplio y que abarca a las marcas 3D- y en la Union Europa, en donde esta
registrado como marca tridimensional:

Figura 18: Birkin bag
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Nota: a la izquierda, el registro marcario de Hermeés (3936105), y a la derecha el bolso
Birkin.
Tomada de: (USPTO, s.f. y Ryan, 2020).

Entonces, el fendmeno de recordacion del que gozan los elementos de esta industria
tales como bolsos, perfumes o, incluso, cosméticos, permite que los disefiadores exploten
su rentabilidad hasta el punto de volverlos elementos tan propios e inseparables de la marca
tradicional, que los ahora los productos se convierten en indicadores propios y de su origen
empresarial.

De conformidad con lo anterior, la razon por la cual se emplean las marcas
tradicionales como mecanismos de proteccion de accesorios atiende a cuestiones mas
practicas y comerciales que legales. Esto, pues se debe recordar que, aun cuando la forma
de las prendas sea necesaria e indispensable y, por lo tanto, no distintiva, el TICA permite
el registro de marcas tridimensionales asi su forma per se no resulte distintiva, siempre que
contengan otros elementos que si le otorguen distintividad a los signos.

Atendiendo a este criterio, y aun cuando no constituya la practica comuan, si un
disefiador desea registrar la forma de una prenda mediante una solicitud de marca
tridimensional, eventualmente podra hacerlo, siempre que contenga elementos adicionales.
En Colombia, por ejemplo, aungue no corresponda a una compariia de moda, BRANDAZ
KUDEAKETA SL., solicito el registro tridimensional mixto de la forma de una prenda de
vestir en el expediente SD2020/0084561, y recientemente la Delegatura para la Propiedad
Industrial de la SIC determind que la marca solicitada, en su conjunto, resulta lo

suficientemente distintiva como para acceder a registro.
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Figura 19: expediente No. SD2020/0084561

T

Tomada de: (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)

Asimismo, a pesar de que los zapatos sean considerados como prendas de vestir, es comun
que los empresarios soliciten el registro de estos elementos via marcas tridimensionales.
Esta circunstancia permite demostrar que la razon por la cual no se solicita la proteccion de
otro tipo de prendas de vestir, como camisas y/o zapatos, atiende a mas a criterios de

estrategia de negocio, que a cuestiones legales.
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CUARTO CAPITULO: materializacion de la proteccion juridica de las marcas no

tradicionales en la industria de la moda

Posibilidad de proteccion de un mismo elemento mediante varios tipos de marcas:

Tal como se determind anteriormente, corresponde a una practica comin que un
disefiador solicite la proteccion de un mismo elemento mediante varios tipos de marcas. Lo
anterior, con el objetivo de ampliar su presencia y proteccion legal, y de obtener distintos
derechos que salvaguarden un mismo elemento, pero analizado a través de distintos
enfoques o perspectivas. Asi pues, dado lo comdn que resulta esta practica, es necesario

referirse a ella, a sus beneficios y posibles complicaciones en la industria de la moda.

A continuacion, se detallan ejemplos reales de proteccion de un mismo elemento

mediante varios tipos de marcas en Colombia:

Compafiia solicitante: VANS, INC.

Marca Naturaleza |Solicitud/Registro| Clases Estado
No.
Figura 20
Figurativa 450297 25 Registrada

Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)

Figura 22
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@ ) 418524 25 Registrada
Tridimensional
P s —
G e)
e
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Compafiia solicitante: CHANEL SARL
Marca Naturaleza Registro No. Clases Estado
Figura 23
Tridimensional 683705 14y 18 Registrada
Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
Figura 24
‘ |
‘ | f Figurativa 503511 14,18y 25 Registrada

Tomada de:
(Superintendencia de
Industria y Comercio, s.f.)
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«“N°5 LEAU” Nominativa 580561 03 Registrada

“No. 5’7

Nominativa 08391 03 Registrada

El principal beneficio de esta practica corresponde a otorgar una proteccién legal
mas robusta a los elementos distintivos provenientes de un empresario particular. Ademas,
el titular de signos de distinta naturaleza puede impedir que terceros hagan uso de los
mismos en distintos contextos, y no solamente en un ambito. Lo anterior otorga una ventaja

comercial al titular de las marcas respecto de los demas competidores.

Ejemplos de proteccion de las marcas no tradicionales en Colombia. Casos de éxito y
de fracaso:

Luego de haber detallado los distintos tipos de marcas (tradicionales y no
tradicionales) y su relacion con la industria de la moda, se hace necesario analizar las
decisiones que ha emitido la SIC en relacion con marcas solicitadas por actores de esta
industria. Lo anterior, pues tal como se ha venido afirmando, esta Entidad emplea varios
criterios que en ocasiones resultan dispares e incoherentes con el objeto de proteccion de
las marcas, situacion que afectara la posibilidad de que estos derechos se materialicen como
mecanismos efectivos de proteccion de la industria de la moda.

De conformidad con lo anterior, a continuacion se realizara un analisis respecto de

algunas solicitudes de marcas reales presentadas ante la SIC que hayan provenido de
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actores de la industria de la moda, ejemplificando tanto casos de concesion de signos, como

de negacion, y realizando consideraciones particulares respecto de cada caso.

Marcas de color
Caso de éxito: hasta el momento, ninguna de las marcas de color que estan registradas en la
SIC guardan relacién con la industria de la moda. Por lo tanto, no es posible referirse a un

caso de exito en relacion con este tipo de marcas.

Caso de fracaso: solicitud de registro No. SD2022/0027206 de la marca de color
correspondiente al “Pantone 1837, mas conocido como Azul Tiffany:

Figura 25: signo solicitado a registro:

Tomado de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el afio 2022, Tiffany and Company (en adelante “Tiffany and Co.”) solicito el
registro de su marca de color ante la SIC, con el objetivo de obtener derechos sobre dicho
color, mediante el cual se pretendia identificar productos de la clase 14, correspondientes a
articulos de joyeria.

En primera instancia, la SIC consider6 que no era posible determinar que, en efecto,
los consumidores perciben al color pretendido a registro como indicativo de su respectivo

origen empresarial, esto es, Tiffany and Company.
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Atendiendo a lo anterior, la Direccion de Signos Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio (en adelante “la Direccidon’), determind que el signo solicitado
estaba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del articulo 135 de
la Decisidn 486, pues carecia de distintividad intrinseca (SIC, 2022).

No obstante, en esta Resolucién la SIC también dejo abierta la posibilidad de que el
Solicitante demostrara la distintividad adquirida del signo, pues a pesar de que manifesto
que este no goza de distintividad intrinseca, dejo sentada la posibilidad de que el signo
obtuviera su registro mediante la argumentacién de que adquirio distintividad como
consecuencia de su uso reiterado en el mercado.

Luego de la Resolucion de primera instancia, Tiffany and Co. decidi6 apelar, y
argumento las razones por las que su marca de color adquirié la distintividad suficiente en
el mercado, asi como pruebas que sustentaran su peticién. No obstante, la Delegatura para
la Propiedad Industrial de la SIC (en adelante “la Delegatura™), entidad encargada de
resolver los recursos de apelacion presentados en materia de marcas, considerd que a pesar
de que el Solicitante haya demostrado que la publicidad de su marca “TIFFANY” se hace
empleando el color azul, asi como el hecho de que los empaques de su marca y algunos
productos que esta identifica sean azules, esto no implica que el color azul Tiffany
constituya una marca, sino que mas bien se entiende como “parte de una marca” (SIC,
2023).

Asi pues, a pesar de que el Solicitante adjunt6 una cantidad de pruebas que, en
efecto, lograron demostrar que un numero importante de consumidores asocian esta
tonalidad de color con el origen de Tiffany and Co, segun el parametro de la SIC esto no
logr6 demostrar que el color fuera, per se, una marca. Por lo tanto, la Delegatura optd por
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confirmar la decision proferida por la SIC, y mantuvo la negacion de la marca de color de
Tiffany.

Comentarios sobre la decision

Al analizar en detalle la solicitud de registro de la marca de Tiffany and Co., es
evidente que lo que la compafiia pretendia salvaguardar, ademas del monopolio del Pantone
1837, toda vez que se sienten titulares absolutos de este, el trade dress como indicador de
su actividad comercial en el sector de la moda, el cual se materializa mediante el azul
Tiffany. Asi pues, y atendiendo al hecho de que Tiffany emplea su color azul como parte de
la estrategia integral de negocio que realiza, y teniendo en cuenta que los consumidores
logran reconocer al color como propio de su origen empresarial, la compafiia estaba
pretendiendo obtener proteccion sobre la “vestimenta” de los productos que comercializa y
de su actividad comercial, tal como lo ha logrado en jurisdicciones como la de Estados
Unidos, en donde tiene protegido su trade dress de color desde el afio 1998 (Vondran, s.f.)

No obstante, como consecuencia de la falta de regulacion legal respecto de la figura
del trade dress, Tiffany and Co. realiz6 la maniobra que distintos titulares marcarios han
debido emplear para lograr salvaguardar elementos asociados a su trade dress en Colombia,
esto es, solicitar la proteccion de esta figura no mediante su reconocimiento como tal, sino
pretendiendo que lo que se busca registrar es un tipo de marca que si se encuentra
debidamente regulada en la Decision 486.

De conformidad con lo anterior, este caso ejemplifica de manera clara los obstaculos
que implica solicitar la proteccion del trade dress mediante el uso de una de las

modalidades de marcas aceptadas en Colombia, pues a pesar de que en ocasiones esta
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alternativa resulta viable, en casos como este, la SIC decide negar las solicitudes debido a
que las marcas no conciben dentro de su proteccion un marco legal tan amplio como el que
si contempla el trade dress.

Por otro lado, este caso resulta cuestionable por el hecho de que la SIC negé la
solicitud de registro correspondiente pues, en primera instancia, consider6 que el color
pretendido a registro no era intrinsecamente distintivo, pero no desarrollé las razones por
las cuales este no gozaba de distintividad, ni determino cual fue el pardmetro objetivo
empleado para concluir la falta de distintividad intrinseca del signo. Lo anterior resulta muy
conflictivo, debido a que, los Examinadores deciden la suerte de las solicitudes de registro
de acuerdo con parametros propios, los cuales no son debidamente argumentados ni
justificados dentro de sus Resoluciones. Ademas, el razonamiento de la SIC respecto de la
falta de distintividad del color pretendido eleva el interrogante de ;cémo saber cuando un
color es lo suficientemente distintivo?

Asimismo, la decisién de segunda instancia resulta conflictiva toda vez que, a pesar
de que la Entidad afirmé expresamente que los consumidores reconocen como propio de su
origen empresarial al azul Tiffany y que, de acuerdo con su criterio, este signo si era
distintivo, el Despacho decidio ignorar tanto la realidad del mercado como el
posicionamiento de marca que ha logrado realizar Tiffany and Co., y concluyo que esta no
gozaba de la distintividad necesaria.

En consecuencia, el Examinador encargado optd por decidir la solicitud de registro a
partir de criterios subjetivos y no clarificados de lo que constituye distintividad, y
basdndose en una perspectiva propia de lo que significa el azul de Tiffany. Como
consecuencia de esto, se promulgaron decisiones que ignoran tajantemente los principios
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fundamentales en materia de marcas, y también que desconocen la perspectiva del
consumidor, quien es el que finalmente debera relacionarse con la marcay con los

productos que esta identifica.

Marcas de posicion

Caso de éxito: solicitud de registro No. 14029523 de marca de posicidn correspondiente a:
“posicion de una estrella de color metalizado, ubicada en la parte frontal central inferior de
la ropa interior. La linea punteada no es un rasgo caracteristico de la marca y tiene por
objeto establecer la ubicacion de la estrella en la ropa interior. no se reivindica exclusividad
sobre la forma de la prenda ni sobre el color de la estrella” (Superintendencia de Industria y
Comercio, s.f.).

Figura 26: marca de posicion

!
e
%.d

Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el afio 2014 BRANDON INVESTMENT, CORP. solicit6 el registro de la marca
de posicidn detallada anteriormente. La Direccidn, mediante la Resolucion No. 102824 de
2016, determind que este signo, al constituir a una marca de posicion, recaera en “la

posicion del elemento que se reivindica, esto es, una estrella ubicada en la parte inferior,
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central y frontal de una ropa interior” (SIC, 2016). De acuerdo con lo anterior, el Despacho
considerd que el signo solicitado cuenta con los elementos suficientes para resultar
diferenciador en el mercado, pues la ubicacion de la estrella de cinco puntas permite que los
consumidores asocien de manera adecuada su origen empresarial correspondiente. Asi
pues, al ser una “figura y una ubicacion que no resultan funcionales ni necesarias en los
productos que se pretende amparar” (SIC, 2016) la Direccion optd por conceder el registro
del signo solicitado.

Caso de fracaso: solicitud de registro No. SD2022/0011903 de la marca de
posicion consistente en “un diseflo de tablero de ajedrez o damas aplicado a la parte
superior de una sandalia. El elemento que se muestra en lineas discontinuas o punteadas no
se reivindica como parte de la marca y sélo sirve para indicar la ubicacién de la marca en
los productos”

Figura 27: marca de posicion

Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el 2022 VANS, INC solicito el registro de la marca de posicion detallada
anteriormente. Mediante la Resolucion No. 74584, la Direccion determind que la marca
carece de la distintividad necesaria para ser registrada como marca. Esto, pues la ubicacién
tanto del disefio del tablero como la de la posicion superior de la sandalia no demuestran

una identidad distintiva en el mercado, y no logran individualizar un producto ni generar
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reconocimiento en los consumidores. Por Gltimo, la Direccion manifestd que “la falta de
distintividad del signo recae sobre la configuracion total del mismo y teniendo en cuenta
sus elementos en conjunto” (SIC, 2022). Sin embargo, estos no le otorgan al consumidor
los elementos de juicio necesarios para que les atribuya su respectivo origen empresarial.
El Solicitante decidio6 apelar la Resolucion anterior y la Delegatura, mediante
Resolucion No. 17055 determind que, en efecto, el signo no gozaba de la distintividad
suficiente, pero no por el hecho de que el conjunto de los elementos pretendidos carezca de
distintividad, sino por el hecho de que “no existe novedad o diferencia en la ubicacion del
elemento” (SIC, 2023), situacion que, por si sola, justifica la negacion del signo. Ademas,
determind que la distintividad de las marcas de posicion no se predica respecto de los
elementos que se sitiian en la posicion solicitada, sino inicamente sobre la “disposicién no

usual de dicho elemento”.

Comentarios sobre las decisiones

Los anteriores casos demuestran el criterio acertado de la SIC al otorgar las marcas
de posicién cuando su uso no deriva de una forma usual y cuando su titular demuestra que
se esta haciendo un uso tal del signo que el mismo es facilmente reconocido por los
consumidores como de Unica proveniencia. Adicionalmente, estos ejemplos ponen de
manifiesto la ausencia de distintividad de un signo cuando la ubicacion especifica de la
marca de posicion no logra comunicar eficazmente su singularidad en el contexto
comercial. De conformidad con lo anterior, estos pronunciamientos permiten evidenciar
que, en casos en donde un signo es distintivo y facilmente reconocido como propio de un

empresario, la SIC permite el registro de marcas de posicion relacionadas con la industria
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de la moda; no obstante, en casos en los que un signo carezca de distintividad se negara su
registro, argumentando debidamente las razones que fundamentan la negacion, y evitando
situaciones de concesion de ventajas comerciales injustificadas en favor de un origen

empresarial determinado.

Marcas tridimensionales
Caso de fracaso y de éxito: solicitudes de registro No. 15110936 y 14151353 de marcas
tridimensionales consistentes en la forma de los zapatos “CROCS”

Caso de éxito: expediente No. 14151353

Figura 28: marca tridimensional de “CROCS”

FIG. 1 FIG. 2 FIG.3

FIG. 6 FIG. 7

Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el afio 2014 CROCS, INC. solicito el registro de la forma tridimensional de sus
zapatos. La Direccion resolvié el tramite en cuestion mediante la Resolucion No. 48640 de
2015. En esta, el Despacho consider6 que el signo solicitado no podia ser registrado toda
vez que consiste en la forma usual del producto, por lo que no es posible asociarlo con un
origen empresarial determinado y no goza de la distintividad adquirida.

El Solicitante optd por apelar la Resolucion emitida por la Direccion, y aporto

pruebas que demostraban tanto la distintividad adquirida de la marca tridimensional
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solicitada, como el hecho de que esta no corresponde a una forma usual. En la Resolucion
No. 12383 de la Delegatura comenzo rechazando las pruebas tendientes a demostrar la
distintividad adquirida del signo, debido a que sostuvo que no es posible alegar este criterio
en el caso de las marcas no tradicionales. No obstante, el Despacho decidio aceptar las
pruebas tendientes a demostrar que el signo pretendido no corresponde a una forma usual vy,
luego de analizar estas, determiné que la marca tridimensional de CROCS, INC. contiene
caracteristicas arbitrarias y no esenciales de los zapatos zuecos. Asimismo, se concluy6 que
el signo ha obtenido una distintividad suficiente en el mercado y un reconocimiento
significativo por parte de los consumidores. Debido a lo anterior, la Delegatura revoco la
decision conferida por la Direccidn, y concedio el registro del signo solicitado.

Caso de fracaso: expediente No. 15110936

Figura 29: marca tridimensional de CROCS

FIG. 1 FIG.2 FIG. 3
FIG. 4 - FIG. 5
FIG. 6 FIG.7

Tomada de: Superintendencia de Industria y Comercio (s.f.)

En el afio 2014 CROCS, INC. solicité el registro de la forma tridimensional de sus
zapatos. En la Resolucion No. 41196, proferida 03 meses después de la decision anterior, la
Direccion resolvié el caso en cuestion, y determiné que la forma de los zapatos no tiene la

fuerza distintiva necesaria para constituir marca, pues no es posible determinar con certeza
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que los consumidores asocien estos con productos especificos y propios de un origen
empresarial determinado. De igual manera, la Direccion considero que la marca solicitada
corresponde a la forma usual de los zapatos “zuecos sanitarios”, y que las aperturas que
presenta el zapato no generan distintividad en el mismo.

Ademas, en la Resolucion se manifestd que, a pesar de que CROCS, INC. haya
aportado pruebas para demostrar que su zapato no consistia en una forma usual, y sin
perjuicio de que el Solicitante haya obtenido dos meses antes un registro de marca
tridimensional respecto de la forma de su zapato, en la presente solicitud de registro no se
debia fallar a favor del signo, pues la Entidad tiene autonomia en sus decisiones.

Es importante determinar que en el presente caso el Solicitante también aporto
pruebas con el objetivo de demostrar la distintividad adquirida del signo solicitado. No
obstante, debido a que la SIC ha mantenido su postura de la imposibilidad de alegar la
distintividad adquirida de las marcas tridimensionales, rechaz6 todas las pruebas aportadas

debido a que esta alternativa no es aplicable a este tipo de marcas.

Comentarios sobre las decisiones

Las resoluciones citadas permiten evidenciar la disparidad de las decisiones que
toma la SIC, toda vez que el Solicitante present6 dos solicitudes de registro sobre las
formas predominantes de sus zapatos, las cuales resultan casi idénticas entre si, y aportd el
mismo material probatorio para demostrar que sus disefios no corresponden a la forma
usual de los productos y si eran distintivos. No obstante, las decisiones de la SIC son
completamente contradictorias entre si, y permiten concluir que, en efecto, el futuro de una

solicitud de registro dependera enteramente de la concepcion individual que tenga el
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Examinador. Entonces, mas alla de determinar cual de las decisiones adopt6 un criterio
erroneo, el objetivo de la anterior ejemplificacion es determinar la importancia de
establecer un criterio objetivo que deban seguir y justificar los Examinadores al resolver las
solicitudes de marcas, pues de lo contrario se presentan situaciones como estas, en donde
solicitudes casi idénticas se resuelven de acuerdo con entendimientos incompatibles entre

s

Sl.

Panorama internacional: suela roja de Christian Louboutin: intentos por proteger su signo

en distintas jurisdicciones.

Luego de analizar el panorama nacional en relacion con las decisiones de la SIC en
materia de proteccion de marcas no tradicionales, se analizara, a través de un mismo
supuesto de hecho, la divergencia que también se presenta a nivel mundial para este tipo de
signos. Entonces, a partir del ejemplo del panorama internacional se podra evidenciar que
el criterio de distintividad no solo cambia dependiendo del tipo de signo que se solicite,
sino que, ademas, pueden existir distintas interpretaciones respecto de la distintividad que
goza un mismo signo en el mercado. Lo anterior, especialmente considerado que todas las
jurisdicciones tienen regulaciones distintas y concepciones variadas respecto de la facultad

para registrar marcas no tradicionales.

Asi pues, mediante la ejemplificacion de un mismo supuesto de hecho en el
panorama internacional se evidenciard que las complicaciones existentes en materia de
alcance y aplicacion de las marcas no tradicionales no solo se presentan a nivel nacional,

sino también internacional.
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Pues bien, el caso para estudiar corresponde al del disefiador Christian Louboutin y
la suela roja de sus zapatos. Pues bien, en 1993 el disefiador de zapatos tuvo una idea
disruptiva mientras observaba a su asistente pintarse las ufias de color rojo ¢y si pinto las
suelas de los zapatos de este color? Asi fue como nacio el icdnico elemento que identifica a
los zapatos de Christian Louboutin, y el cual ha logrado que se le recuerde mundialmente

por sus suelas color rojo.

Gracias al extraordinario renombre que sus zapatos alcanzaron en el mercado
debido a su caracteristica singular, Louboutin se embarco en la busqueda de proteccion
marcaria para este elemento distintivo, con el fin de salvaguardarlo de posibles usos no
permitidos por parte de competidores, los cuales implicarian la pérdida de su distintividad.
No obstante, el proceso hacia la proteccién de las suelas rojas y hacia el impedimento de su
uso por parte de terceros ha resultado ser un desafio arduo, ya que las posturas de las
autoridades en distintas jurisdicciones respecto de su proteccién no son homogéneas. A
continuacion, se mencionan algunos fallos famosos relacionados con el registro de la marca

de Louboutin en diferentes jurisdicciones del mundo:

LOUBOUTIN vs. YVES SAINT LAURENT - Estados Unidos

En el afio 2011, Yves Saint Laurent YSL) lanz6 una coleccion de zapatos
completamente monocromaticos, dentro de los que se incluia un par de zapatos
completamente rojos, incluyendo su suela. Luego de percibir esta situacion, Louboutin
demando a YSL, al considerar que el uso de la suela roja constituia una infraccion

marcaria, pues Louboutin obtuvo el registro de su suela roja en Estados Unidos en el 2008.
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YSL se defendié manifestando que el registro de la suela roja de Louboutin debia ser

anulado toda vez que no gozaba de la distintividad necesaria para constituir una marca.

La Corte de apelacion del caso menciono que “la marca de suela roja merece
proteccion cuando la suela roja contrasta con el resto del zapato” (Christian Louboutin
L.L.C. v. Yves Saint Laurent America Holding INC, 2011). Por lo tanto, a pesar de que se
determind que la suela roja de Louboutin si constituia una marca y gozaba de la suficiente
distintividad, debido a que el zapato de Yves Saint Laurent era completamente rojo, y el
color de la suela no era llamativo ni contrastaba con el resto del zapato, se considerd que no

habia una infraccion a los derechos de Louboutin.

Figura 30

Christian Louboutin vs. YSL: The Battle over the Red Sole, 2021.

(Aranda, 2023)

Nota: a la izquierda los zapatos de Louboutin, y a la derecha los de YSL.

CHRISTIAN LOUBOUTIN vs. ZARA FRANCE - Unién Europea
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En el afio 2000, Louboutin obtuvo el registro de su suela roja como marca en el
territorio francés. Sin embargo, a finales de la década de los 2000, Zara comenzo a vender
tacones con suela roja, lo que llevo a Louboutin a demandar a Zara por falsificacion y
competencia desleal. Tras pasar por diversas etapas legales, el caso llegé al Tribunal de
Apelacion de Paris, el cual fall6 a favor de Zara al considerar que el registro de Louboutin
era demasiado ambiguo y carecia de distintividad. Ademas, el Tribunal rechazé la
acusacion de competencia desleal para evitar que Louboutin tuviera un monopolio sobre las
suelas rojas (Aranda, 2023, parrafo 6).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia francesa ratifico la decision del Tribunal
de Apelacion de Paris en cuanto a la falta de distintividad de la marca de Louboutin.
Ademas, sefial6 que en el registro de la marca no se especifico el codigo Pantone que debia
ser objeto de proteccion, lo que confirmé ain mas la falta de distintividad. Por lo tanto, se
procedi6 a la cancelacion del registro de la marca de Louboutin.

Figura 31

ZARA France LN LOUBOUTIN

s
e

(Aranda, 2023)

Nota: a la izquierda los zapatos de Zara, y a la derecha los de Louboutin.

CHRISTIAN LOUBOUTIN vs. EIZO COLLECTION COMPANY - Japdn
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Este caso resalta las complicaciones asociadas con el registro de una marca que
consiste en un solo color. En este pais, Unicamente se permiten los registros de marcas de
color cuando involucran una combinacion de dos o0 mas colores. En 2015, Louboutin
intento registrar su marca en Japén, pero su solicitud ha estado pendiente desde entonces
debido a que la Oficina de Marcas de este pais considera que carece de distintividad
inherente y adquirida.

La compafiia Eizo comenz6 a comercializar tacones con suela roja y de una forma
muy similar a la del disefiador francés, sin obtener autorizacion de su parte. Como
respuesta, Louboutin demandoé a Eizo, a pesar de que no tenia registro en el territorio
japonés, alegando actos de competencia desleal. Sin embargo, el Tribunal de Tokio decidio
que la marca de suela roja de Louboutin no merecia proteccion, argumentando que los
zapatos con suela roja "se habian distribuido ampliamente incluso antes del lanzamiento de
los zapatos Louboutin en Japon™ (Aranda, 2023, parrafo 5).

Figura 32

(Aranda, 2023)

LOUBOUTIN

-

Nota: arriba los zapatos de Louboutin, y abajo los de Eizo.
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QUINTO CAPITULO: retos para la proteccion juridica de las marcas en la industria

de la moda:

En el transcurso de la presente investigacion se plantearon las distintas maneras en
las que las marcas podrian otorgar una proteccion legal a la industria de la moda. Esto,
tomando como base las normas y parametros determinados por la Decision 486, el TICA 'y
la SIC. Asimismo, mientras se determinaban los beneficios asociados a la implementacion
de las marcas en esta industria también se hizo mencidn a sus consecuentes riesgos,
especialmente a aquellos relacionados con la falta de criterios decisorios claros que
permitieran delimitar el alcance de proteccién legal de los signos no tradicionales. A
continuacion, se hara un recuento de los principales retos en materia de proteccion marcaria

en la industria de la moda, especialmente en relacion con las marcas no tradicionales.

Falta de uniformidad de criterios en materia de registro de marcas no tradicionales:

El obstaculo fundamental por enfrentar en materia de marcas no tradicionales
corresponde al hecho de que no hay criterios unificados ni objetivos respecto de lo que
significan estos signos, ni en relacion con los alcances de los mismos en el mercado.

Asi pues, los pocos pronunciamientos en materia de marcas no tradicionales parecen
demostrar que las autoridades encargadas de dirimir conflictos en materia de marcas en
Colombia, como lo son el TICA o la SIC, se ocupan mas por resolver cuestiones de forma
y no de fondo. Lo mismo parece ocurrir con los doctrinantes del pais, pues el foco de
atencion parece estar dirigido mas hacia el andlisis de requisitos de forma, tales como el de
la representacion grafica, y no en asuntos esenciales que, en la préctica, son los que frustran

la debida implementacion de las marcas no tradicionales en el pais.
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Entonces, en vez de centrar la atencion en la resolucion de cuestiones
fundamentales, por ejemplo, en torno al carécter distintivo que deben ostentar las marcas no
tradicionales y en relacidn con la manera para delimitar su alcance, los pronunciamientos
tanto de las autoridades como de la doctrina parecen pasar por alto estos obstaculos, y se
mantienen dialogando respecto de elementos que, si bien presentan dificultades, en la
practica pueden ser resueltos de manera éptima si se adoptan alternativas mas flexibles en
cuanto a su aplicacion.

Esto no implica que resolver asuntos tales como la adecuacion del criterio de
representacion grafica no sean relevantes o necesarios, pero ciertamente no suponen la
problematica fundamental en materia de marcas no tradicionales, aspecto que parece pasar
inadvertido por las autoridades.

Prueba de lo anterior es, por ejemplo, el hecho de que el TICA no contenga en su
lista de Criterios Juridicos Interpretativos que constituyen Acto Aclarado,
pronunciamientos en materia de marcas de posicion, marcas tactiles, marcas olfativas o
marcas sonoras, ni se haya pronunciado al respecto de estos signos mas alla de establecer
parametros de forma.

Ahora bien, es cierto que las solicitudes de marcas no tradicionales en Colombia son
pocas en relacion con las marcas tradicionales, y que la industria de la moda, a pesar de ser
una de las mas beneficiadas por este tipo de marcas, tampoco solicita de manera
significativa estos mecanismos de proteccion. Lo anterior se debe al hecho de que los
principales actores que buscan una robusta proteccion legal de sus creaciones y disefios
corresponden a las grandes casas de moda, las cuales tienen gran capacidad econémica. No
obstante, Colombia no es un territorio que alberga al publico objetivo de estas compafiias,
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por lo que la cantidad de solicitudes de marcas no son tan significativas como en otras
jurisdicciones en donde si se encuentra el pablico deseado por estas compafiias, como en
Estados Unidos o la Unidn Europea.

Sin embargo, el hecho de que no se presenten suficientes solicitudes de marcas no
tradicionales no deberia ser una justificacion para la falta de criterios claros y objetivos,
pues esto Unicamente genera un desinterés por parte de los empresarios en proteger sus
marcas mediante mecanismos no tradicionales, lo cual también tiene como consecuencia la
promulgacion de decisiones confusas y la concesion de derechos marcarios cuyo ambito de
aplicacién y limitacion no esta definido.

Entonces, en vez de entender que la posibilidad de registrar marcas no tradicionales
en el pais representa un avance significativo y una posibilidad de aprovechamiento
econémico importante, en la practica no se esta reconociendo el beneficio que ostentan
estas marcas, lo que genera situaciones de desinterés por parte de empresarios y problemas

en cuanto a su debida materializacién en el mercado.

Autonomia de las decisiones por parte de la SIC

Luego de haber determinado que la principal problematica en materia de proteccién
de marcas no tradicionales corresponde al hecho de que no existen criterios claros y
medianamente objetivos para entender el significado y alcance de estos signos, es
importante hacer referencia al concepto de la autonomia de las decisiones por parte de la
SIC. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Entidad esta facultada para fallar cada caso de
manera distinta, esto se da debido a las diferencias que presenta cada solicitud de registro

particular, debido a que cada marca contiene sus individualidades.
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No obstante, la autonomia de las decisiones no debe ser considerada como un
criterio que exima a la SIC de establecer parametros claros sobre el significado y el alcance
del que deben gozar las marcas no tradicionales, pues la autonomia de las decisiones no
puede justificar la promulgacion de decisiones arbitrarias y que generen inseguridad
juridica para los solicitantes de signos, quienes, al no tener claras las posturas de la SIC en
materia de marcas no tradicionales, se veran sometidos exclusivamente al criterio personal

y subjetivo de quien decida la solicitud de registro.

Entonces, es evidente que la autonomia de las decisiones de la cual goza la SIC no
puede entenderse como justificacion de la falta de criterios claros y que garanticen tanto

una debida proteccion marcaria, como la libre competencia en el mercado.

Falta de claridad respecto del criterio de distintividad

Otra de las problematicas fundamentales en materia de proteccion efectiva de las
marcas no tradicionales corresponde al hecho de que, tal como se determiné anteriormente,
se otorga mas relevancia a cuestiones de forma tales como la adaptacion del criterio de
representacion grafica, que al debido entendimiento del criterio mas importante en materia
de proteccidon marcaria, esto es, el concepto de la distintividad en las marcas no
tradicionales.

Ahora bien, tal como se manifestd, el TICA estableci6 que los criterios necesarios
para analizar la distintividad de las marcas no tradicionales corresponden a los mismos
criterios empleados en los supuestos de marcas tradicionales. No obstante, a partir del

andlisis de las Resoluciones detalladas en el capitulo 04, es evidente que las marcas no
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tradicionales presentan muchas mas trabas en cuanto a su registro, principalmente por el
hecho de que, tal como manifesto Schuldt (2023, p.104):

el umbral para el registro de marcas no tradicionales se fija considerablemente mas

alto en comparacion con otros tipos de marcas. Esto es inadmisible, ya que el

umbral de carécter distintivo debe ser, en principio, el mismo para todos los tipos de
marcas.

Asi pues, las Resoluciones en materia de marcas no tradicionales demuestran que
estos signos deben contar de un nivel de distintividad mayor al exigido para las marcas
tradicionales, lo cual, en teoria, no deberia suceder, debido a que no existe ningun criterio
que determine la necesidad de establecer criterios més fuertes en materia de marcas no

tradicionales.

Ademas, aumentar el grado de distintividad que deben contener los signos no
tradicionales no es la solucién, pues de esta manera se impide el aprovechamiento de estos
derechos en la practica. Entonces, en vez de aumentar la distintividad requerida para
marcas no tradicionales, se deberian establecer criterios que permitan la salvaguardia de
estos signos, pero sin que su proteccion signifique una vulneracion de los principios de
libre mercado y sana competencia. Es ahi donde debe recaer el foco de atencion de las
autoridades, y no en la implementacion de umbrales de distintividad casi imposibles de

lograr.

No obstante, el problema principal en este &mbito no supone la discrepancia en la
aplicacion de los criterios de distintividad dependiendo del tipo de marca estudiada, sino

mas bien en el hecho de que los criterios para determinar la distintividad de signos
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tradicionales no resultan Gtiles para las marcas no tradicionales, pues no permiten llegar a

conclusiones justificadas y mas 0 menos objetivas.

Como ejemplo, tradicionalmente se manifiesta que, en el caso de marcas no
tradicionales, no es posible “registrar un sabor a chocolate para identificar galletas o dulces,
y tampoco el olor a carro nuevo para identificar vehiculos” (Kandelaft, 2022, parr. 07). No
obstante, los chocolates pueden tener maltiples olores y variaciones, al igual que las
galletas. Entonces, ;cémo puedo determinar con exactitud que un determinado olor huele a
chocolate o galleta, y que todos los consumidores también percibiran el olor y lo asociaran

con estos productos y no con otras caracteristicas o cualidades?

De igual manera, se afirma que no es posible registrar un color que sea genérico en
relacion con los productos que se pretende identificar. Pero ;como saber si un color es
genérico en relacion con prendas de vestir? ¢Es el color negro en este caso genérico, 0
acaso lo es el color blanco? ¢Es el color verde un color genérico en relacion con las frutas y
verduras? si la respuesta es si, debido a que hay varias frutas que contienen dicho color,
entonces, ¢también lo es el color naranjado, rojo, amarillo, morado o azul, colores que
también identifican frutas y verduras? Ademas, ;qué tipo de verde es considerado el color

genérico, si no es todas las tonalidades de verdes?

Las cuestiones anteriores permiten demostrar la dificultad que se presenta al intentar
encajar dentro de los criterios establecidos para las marcas tradicionales a los signos no
tradicionales, asi como la necesidad de establecer criterios que si permitan obtener
respuestas mas detalladas y objetivas respecto del nivel de distintividad de signos no

tradicionales.
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Finalmente, es necesario plantear otro de los obstaculos que se materializan en
materia de la distintividad de los signos no tradicionales. Este hace referencia al hecho de
que en la préctica, los solicitantes de estos signos deban demostrar su distintividad
adquirida como mecanismo preventivo para evitar una negacion del signo; no obstante, la
determinacion de la distintividad adquirida de un signo recae, de nuevo, en manos del
Examinador del caso, quien, en Gltimas, sera el que determine si un signo adquirio
distintividad en el mercado, muchas veces sin tener en consideracion el criterio de los
propios consumidores, quienes deberian ser los que determinen el nivel de distintividad del

signo toda vez que son estos los que interactdan con él en el mercado.

Monopolio del mercado y posible limitacion de la competencia

Es claro que cuando una Entidad concede un registro marcario, se esta otorgando a
un sujeto un derecho de exclusividad respecto de un signo, entiéndase este como expresion,
logo, disefio o, en el caso de las marcas no tradicionales, una posicién determinada, un
color delimitado por una forma, o la forma de un producto.

Ahora bien, la disputa entre el otorgamiento de derechos marcarios y la posible
monopolizacién del mercado ha sido un asunto planteado desde hace multiples afios, el cual
no representa una problematica tan alarmante en cuanto a las marcas tradicionales dado que
estas otorgan una proteccion mas general a cierto grupo de productos y/o servicios. No
obstante, en materia de marcas no tradicionales el panorama no es igual, en la medida en
que se puede generar un riesgo si no se establecen parametros claros que permitan su
idénea aplicacion en el mercado.

Tal como lo determin6 Calboli (2018):
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La concesion de derechos exclusivos sobre las marcas no tradicionales suele

impedir que los competidores copien estilos y caracteristicas de productos similares,

ya que las estas marcas suelen proteger el disefio y las caracteristicas estéticas de los
productos (como colores, dibujos y formas). Ademas, cuando estas marcas se
consideran famosas (...) su proteccion juridica va mas alla de los signos que
inducen a confusion e incluye la proteccién anti-dilucion. Por consiguiente,
conceder derechos exclusivos a las marcas no tradicionales equivale a impedir que
los competidores y terceros utilicen cualquier disefio de producto o caracteristica de
producto idénticos o similares cuando este uso pueda "difuminar" o "empafiar" las

marcas protegidas.) (p. 287).

Lo anterior representa un obstaculo en situaciones en donde no se tengan claros los
efectos y limitaciones de los derechos marcarios. Asi pues, a pesar de que la proteccién de
las marcas no tradicionales representa un beneficio significativo para los disefiadores y un
incentivo a la creacion de nuevos elementos, la problemaética principal en torno a estas
corresponde a que, al no tenerse claridad respecto del alcance de los derechos que estas
otorgan, se podrian generar no solo cuantiosas disputas legales, sino también limitacion a la
libre competencia e imposicién de un origen empresarial frente a los demas actores del
mercado.

De esta manera, la falta de normativa relacionada con el alcance de este tipo de
marcas genera cuestionamientos, por ejemplo, respecto de la capacidad que tiene una marca
no tradicional de impedir que un competidor haga uso de elementos similares a la misma,

pero en contextos no iguales al que origino la proteccion de la marca de color.
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Por otro lado, también se genera un riesgo para el titular de un signo no tradicional,
pues pueden ocurrir situaciones en las que se otorga el registro de este tipo de signos, pero
en la practica no son exigibles a terceros dado el poco conocimiento que hay del ambito de
aplicacion de los signos.

Ademas, dado el carécter utilitario de la moda, corresponde una practica peligrosa
otorgar derechos marcarios sobre especificos elementos sin determinar su concreto &mbito
de proteccion y los supuestos en los cuales se pueden iniciar reclamaciones ante terceros,
pues la limitaciones que impone el utilitarismo ya limitan significativamente la capacidad
de innovacion de esta industria, y otorgar derechos no delimitados en favor de un tercero no
solo restringiria la capacidad de innovacion de los demas competidores, sino que generaria
trabas a la generacion de nuevas tendencias, y, en general, limitacién a la sana
competencia..

Lo anterior no significa que se esté en contra de la aplicacion de marcas no
tradicionales, pues en la presente investigacion se defiende su existencia y se reconoce la
gran utilidad que estas generan a industrias tales como la de la moda. No obstante, lo que se
esta criticando corresponde al hecho de que, al no tener criterios claros respecto del efecto
de estos signos en el mercado, se podria “terminar por desconocer los derechos de los

titulares, o por lesionar a los terceros competidores injustamente” (Sojo Molina, 2016, p.

30)
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Criterio de temporalidad en la moda y necesidad de usar las marcas en el comercio

La temporalidad es uno de los pilares fundamentales de la industria de la moda. Lo
anterior puede ser simplificado mediante la frase “el tiempo de la moda no es la eternidad,

sino el momento” (Vinken, s.f., como se cit6 en Seipp. s.f., parr. 06)

Pues bien, atendiendo a la temporalidad de la industria de la moda, se plantea el
siguiente interrogante: ¢vale la pena crear disefios de moda distintivos y diferenciables, y
luego protegerlos mediante mecanismos legales como los signos distintivos, sabiendo que

en unos pocos meses, incluso dias, podran dejar de ser relevantes para los consumidores?

A pesar de que es cierto que existen ciertos elementos iconicos, atemporales y
completamente representativos de compariias de moda, como por ejemplo el bolso Birkin
de Hermes, el “little black dress” o el “2.55 bag” de Chanel, la suela roja de Louboutin, o el
cinturén Gucci, estos corresponden a excepciones en un mundo de prendas efimeras y poco
memorables. Ademas, lograr mantener la relevancia de estos elementos a pesar del paso del
tiempo, y sin que las tendencias vuelvan indeseados estos elementos, supone esfuerzos

tanto creativos como econdmicos significativos en los que deben incurrir los disefiadores.

Los elementos que anteriormente se nombraron, si bien han logrado perdurar en el
tiempo gracias al esfuerzo de sus titulares por mantenerlos en la mente del consumidor y en
el mercado, también suponen una excepcion a la regla, y no todos los disefiadores son
capaces de generar elementos tan distintivos y emblematicos que se conserven durante afios

0 décadas.
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Es importante tener en cuenta este factor debido a que las marcas, una vez
registradas, imponen a su titular la carga de usarlas en el mercado, so pena de enfrentar una
accion de cancelacion por no uso. Entonces, si bien un disefiador podré eventualmente
proteger uno de sus disefios mediante una marca, en caso de que el disefio deje de ser
relevante durante los afios, y por lo tanto, deje de ser usado, se podré ver enfrentado a una
accion de cancelacion, perdera su derecho y, sobre todo, la inversion realizada en torno a la

proteccidn de un disefio efimero en el tiempo como marca.

Ademas, la proteccion marcaria implica costos econémicos, los cuales, si bien
pueden resultar insignificantes para una gran casa de moda, para un emprendedor puede
corresponder a una inversion importante. Las cuestiones anteriores podrian generar
desinterés por parte de algunos empresarios en relacion con la proteccion de sus disefios via

marcas.

¢ Qué alternativas se podrian implementar para permitir una mejor aplicacion de las

marcas no tradicionales?

Pues bien, luego de haber determinado los retos y obstaculos en materia de
proteccion de marcas no tradicionales, es importante plantear posibles alternativas que
alivianen el panorama y esclarezcan los criterios necesarios para la debida implementacion

de este tipo de signos.

En primer lugar, es necesario que el TICA, como autoridad encargada de asegurar
que el derecho comunitario andino sea interpretado de manera uniforme, delimite el

concepto de las marcas no tradicionales, su ambito de proteccion, y los parametros
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generales a tener en cuenta en relacion con los eventuales conflictos generados para este
tipo de marcas. Asimismo, es necesario establecer un nuevo criterio para determinar el
grado de distintividad de estos signos, el cual permita obtener respuestas claras, justificadas
y comprensibles tanto para los consumidores, quienes se adaptan facil a las marcas, como
para los expertos y Examinadores, quienes pueden ser un poco mas criticos al evaluar la

distintividad de un signo.

Por otro lado, es necesario que la SIC, a la hora de emitir Resoluciones, justifique
las razones por las cuales considera que un signo carece o0 no de distintividad, basandose en
criterios objetivos y atendiendo a las percepciones de los consumidores y a la realidad del
mercado. De la misma forma, y a pesar de que se reconoce Yy respeta la autonomia de las
decisiones que posee la Entidad, se considera necesario que adopte criterios unificados y

sustentados a la hora de resolver casos.

Por ultimo, es esencial que en Colombia se determine el alcance de la proteccién de
las marcas no tradicionales, y se delimiten los parametros para evidenciar cuando se esta
ante acciones de infraccion marcaria de signos no tradicionales, y cuando se esta situado en
situaciones de ejercicio a la libre competencia. También, se podria plantear como una
alternativa la aceptacion de otros tipos de marcas que se adapten a la realidad del mercado,

como supondria la posibilidad de registrar el trade dress o los patrones como marcas.
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CONCLUSIONES

En la presente investigacion se analizo el rol de las marcas como mecanismos de
proteccion legal de la industria de la moda. Asi pues, se comenzo por establecer los
conceptos fundamentales en materia de moda, industria de la moda y derecho de la moda,
para luego pasar a analizar el concepto de las marcas, sus distintas clasificaciones, los

principios fundamentales asociados a estas, y su vinculacion con la industria de la moda.

De manera particular, se analizé la relacion de las marcas tradicionales con esta
industria, y se determind que, en realidad, la proteccién que brindan este tipo de signos no
diverge mucho de la proteccion que estos le otorgan a cualquier otro sector del mercado.
Por lo tanto, si bien estas marcas constituyen mecanismos de proteccion relevantes, no

otorgan beneficios particulares a la industria de la moda.

Por otro lado, se procedid a analizar los aspectos fundamentales asociados en
materia de marcas no tradicionales, sus requisitos e interpretaciones, para luego establecer
el vinculo entre estos signos y la industria de la moda, y los beneficios que podrian otorgar

a las creaciones y los disefios.

De esta manera, a lo largo de la investigacion se determind que, en una industria
donde la temporalidad, congestion, inspiracion e, incluso, la copia, son las circunstancias
habituales, y en donde los disefiadores no tienen las suficientes herramientas juridicas para
proteger sus creaciones originales, las marcas no tradicionales se convierten en mecanismos

importantes y adecuados para lograr la proteccion de aquellos elementos que logran
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traspasar la esfera de lo temporal, masivo y funcional, y que se convierten en signos

distintivos ampliamente reconocidos por el publico consumidor.

Entonces, si bien se reconoce que el aspecto utilitario de las prendas y vestimentas
actlia en muchas ocasiones como impedimento para la creacion de piezas diferenciales y
facilmente reconocibles, los actores de esta industria también tienen la posibilidad de
innovar y realizar creaciones distintivas a partir de ideas propias. Asi pues, como
consecuencia de su labor creativa y de su autenticidad, las marcas no tradicionales fungen
como un mecanismo idéneo para otorgar proteccion juridica de los elementos reconocibles

y distintivos de la industria de la moda.

Ademas, las marcas no tradicionales no sélo corresponden a mecanismos que
brindan reconocimiento a los disefiadores por su labor innovadora, sino que también les
otorgan seguridad y proteccion ante usos indebidos por terceros. Lo anterior se debe a que
el modelo de negocio de gran parte de los gigantes de la moda, como son las compafiias de
moda rapida, no es crear piezas distintivas, diferenciables y de calidad, sino efimeras y que

resulten similares a la creacion distintiva de otro empresario.

Por lo tanto, en una industria en donde la linea entre inspiracion, copiay
falsificacion es tan borrosa, y en donde ejercer acciones legales en contra de terceros puede
tornarse tan compleja, la proteccion mediante signos no tradicionales otorga derechos
concretos respecto de ciertas creaciones, los cuales eventualmente podran ser reclamados
mediante acciones de infraccién marcaria. Esto le permite a los disefiadores contar con un
marco de proteccion legal mas robusto y, sobre todo, que proteja concretamente dichos

elementos especiales que se convirtieron en signos distintivos.
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Luego de plantear los beneficios y las utilidades de las marcas no tradicionales en la
industria de la moda, se procedié a plantear las dificultades y los retos por resolver. Estos
estan principalmente asociados con la inexistencia de criterios claros y precisos que

permitan una idénea implementacion de las marcas no tradicionales.

Asi pues, de los retos planteados se encuentran los pocos pronunciamientos en
materia de marcas no tradicionales que ha emitido el TICA, y la falta de criterios unificados
por parte de la SIC a la hora de resolver las solicitudes de este tipo de marcas. Las
anteriores circunstancias generan inseguridad juridica y desmotivacién por parte de los
empresarios para buscar proteccion juridica de sus signos distintivos, quienes optaran por
solicitar registros de marcas tradicionales debido a lo complejo e incierto que se torna
propender por el registro de una marca no tradicional, ademas de tomar mas tiempo del

habitual el tramite de registro como tal de este tipo de marcas.

Asimismo, otra de las problematicas corresponde a la dificultad en la determinacién
de la distintividad de las marcas no tradicionales, puesto que no existen parametros que
permitan establecer de manera clara cuando un signo no tradicional resulta distintivo.
Ademas, el umbral para demostrar la distintividad de este tipo de signos es mas alto que en
el caso de las marcas tradicionales, lo cual representa un obstaculo para su debida

proteccion.

Por Gltimo, se determind el posible riesgo entre la concesion de derechos marcarios
y la consolidacion de précticas anticompetitivas, siempre y cuando no se determine el

alcance de estos derechos, lo cual no solo representa un obstaculo para los miembros del
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mercado, sino también para aquel titular que obtiene un registro marcario y, en la préctica,

no puede explotarlo exclusivamente o hacerlo efectivo ante terceros.

De conformidad con lo anterior, en esta investigacion se pudo determinar que las
marcas no tradicionales pueden otorgar beneficios y ventajas comerciales significativas a
los miembros de esta industria, pero la falta de criterios claros en relacion con estos signos
no solo frustra su debida implementacion en la préactica, sino que también genera
situaciones conflictivas en cuanto a la libre competencia y a los derechos de los demas

competidores del mercado.

Por estas razones se torna fundamental establecer criterios claros respecto del
significado, alcance y materializacion de estos signos. De esta manera no solo se generaria
seguridad juridica y proteccion de los derechos de un titular marcario, sino también
respecto por la competencia justa y el libre mercado. Ademas, la implementacion de
parametros concisos podria generar beneficios para el pais. Esto, pues la debida
consagracion de principios y parametros en materia de marcas no tradicionales despertara
interés por parte de empresarios y compafiias, los cuales no siempre tienen la posibilidad de
solicitar proteccién marcaria via este tipo de signos. Entonces, esta circunstancia se
materializa en un elemento beneficioso para sus involucrados, pues otorga beneficios

econdmicos para Colombia, y un robustecimiento de derechos para los empresarios.
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