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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Previo a analizar los objetos de proteccion del derecho marcario, debemos tener en
cuenta que la finalidad de toda ley de marcas es la de proteger al piblico consumidor
v defender las practicas comerciales sanas'. Histéricamente, se ha considerado que la
funcién principal de una marca era la de identificar su origen, para que los
consumidores supieran quiénes eran Sus fabricantes®. Este concepto ha ido
evolucionando de manera que hoy la funcién més relevante de una marca es la de

distinguir productos y servicios”.

Desde ofra perspectiva, las marcas también fueron evolucionando en cuanto a los
objetos que son susceptibles de proteccion. Tradicionalmente, los consumidores han
considerado como marcas a las palabras, dibujos, nimeros, letras y emblemas. Si bien
estos simbolos todavia siguen siendo muy utilizados, existen hoy distintos signos
denominados no-tradicionales que son considerados por muchas legislaciones como
marcas. Generalmente, se considera que éstos abarcan a los colores, al movimiento, a
los sonidos, a los olores y hasta el sentido del tacto. Existe ademas otro signo
distintivo denominadp trade dress, el que podria ser encuadrado dentro de las marcas

no-tradicionales.

En relacién a la proteccion de estos signos no-tradicionales como marcas, hay dos
criterios adoptados por las legislaciones: el criterio amplio y el restringido. Los

partidarios del criterio amplio sostienen que estos signos pueden ser lo

! Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de proteccion”, IT Forum Iberoamericanc sobre Innovacion,
Propiedad Industrial, Intelectual, Desarrollo, Conferencia 2003, Lisboa, Portugal, Mayo 28-30, p. 1

? Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006, sexta
edicién, p. 2.

? Otamendi, Jorge, ibidem.



suficientemente distintivos como para ser registrados como marcas. En cambio, los
partidarios del criterio restringido, consideran que estos signos no pueden ser
registrados como marcas, por entender que no son lo suficientemente distintivos o

porque no es posible representarlos gréﬁcamente4.

En este trabajo, estudiaremos al Gltimo de los signos no-tradicionales que hemos
mencionado: al frade dress. Este es el término internacional mediante el que se alude
en forma genérica al aspecto total tanto de un producto, de su packaging, como de los
establecimientos comerciales. Dado que estos signos en general pueden ser facilmente
representados graficamente, podria afirmarse que atn en la mayoria de los sistemas
marcarios denominados restringidos, también son susceptibles de ser protegidos como

marca.

Si bien el trade dress es uno de los signos marcarios no-tradicionales que en los
ultimos tiempos ha sidé utiizado con mayor auge e importancia a nivei internacional,
en muchos ordenamientos juridicos no esta del todo clara ni difundida la proteccion
que se le puede otorgar. A nuestro entender, entre estos ordenamientos se encuentra el

argentino, a pesar de enrolarse dentro de los sistemas denominados amplios. -

Por los motivos arriba mencionados, consideramos importante analizar este nuevo
signo distintivo, a fin de clarificar la proteccion juridica que se le puede otorgar. Para
ello, analizaremos primero las caracteristicas generales del frade dress y los actos de
competencia desleal que atentan contra él. Por otro Jado, analizaremos la doctrina
norteamericana, que es en donde estd mas desarrollada y difundida esta figura.

Asimismo, estudiaremos la innovadora legislacion ecuatoriana, la que nos clarifica al

* Qalis, Eli, “;Regitrar ¢olores, olores y sonidos como marcas comunitarias?”, JURIS N° 89, dic. 2004,
p- 34.



trade dress de establecimientos comerciales, y la que nos brinda el i¢rmino en espafiol
de “apariencia distintiva” que adoptaremos y propondremos en este trabajo. Por
Gltimo, analizaremos la protecciéon juridica que la legislacién argentina permite

otorgarle al trade dress.



CAPITULO II

LA APARIENCIA DISTINTIVA (AD)
IL. 1. CONCEPTO

Trade dress es un término anglosajon cuyo significado literal en espaflol es atuendo o
ropaje de comercio. Muchas son las terminologias que se utilizan para definir al trade
dress. Entre algunas de ellas, podemos mencionar a las siguientes: “apariencia
distintiva” (Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana’), “conjunto-imagem” (Tinoco
S‘oares6), “estilo comercial” (Gustavo A. A. Sena’), “imagen de marcaf’, “imagen
empresarial”, “imagen, impresion o apariencia total o global de un producto o
servicio”, “ropa, vestimenta y/o apariencia industrial” y “ropa, vestimenta -y/()

apariencia del establecimiento”.

Si bien el término trade dress es el utilizado internacionalmente para referirse a esta
figura, consideramos importante adoptar una terminologia en espafiol para aludir a
ella. Entre las terminologias en espafiol ya mencionadas, hemos citado a la de
“apariencia distintiva” adoptada en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (Ley
83), que analizaremos mas detalladamente en el capitulo V. Tomando en
consideracidn la déﬁnicién de trade dress que mas adelante esbozaremos, a nuestro
juicio esta terminologia alude acertadamente a la figura en andlisis. Por tal motivo, y
dado que consideramos importante que exista una terminologia juridica unificada

entre los paises de habla hispana, adoptaremos también el término ‘“apariencia

7 Capitulo VIII de la Ley 83 ecuatoriana, denominada Ley de Propiedad Intelectual (Registro Oficial
320, 19-V-98).

® “Conjunto-imagem”. Tinoco Soares, José Carlos, “Concorréncia desleal” vs. “Trade Dress™ e/ou
“conjunto-imagem” (Visual do objeto, do produto, de sua exteriorizacio e do establecimento),
Editorial del autor, San Pablo, Brasil, 2004, passim.

7 Sena, Gustavo A. A., “El trade dress o estilo comercial®, INTA/ASIPI , Conferencia 2004, Buenos
Aires, Argentina, Marzo 7-9, 2004, passim.



distintiva” (AD). A partir de ahora, al decir apariencia distintiva 0 AD nos estaremos

refiriendo al rrade dress.

Histéricamente, la AD tiene origen en la jurisprudencia de Estados Unidos, hace mas
de cien afios. Inicialmente se referia a la manera en ¢c6mo el producto era.presentado
en el mercado mediante su etiqueta, envase o envoltorio (packaging)s. Sin embargo,
este signo estd en permanente evolucién y actualizacién y, ¢omo veremos mas
adelante, hoy en dia no sélo incluye al packaging, sino tafnbién a la configuracion de

productos y a la decoracion y disefio de establecimientos comerciales.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto que la AD es un signo complejo, cuya
proteccion no es del todo clara ni esta del todo difundida en muchas legislaciones. Por
tales motivos, es que a nuestro entender la AD se encuadra dentro de los signos

marcarios denominados no-tradicionales.

Entre las definiciones de AD podemos citar 2 la brindada en el afio 1980 por Aracama
Zorraquin y adoptada por Sena. Aracama Zorraquin defini6 al signo en analisis como
“un grupo de eclementos de distinta naturaleza, que aplicados en relacion a un producto

o servicio, permiten diferenciar una empresa de otra™.

Por su parte, el autor brasilefio Tinoco Soares define a la AD de la siguiente forma:
“medijo por el cual un producto (en su sentido mas amplio posible) es presentado al
mercado”’’. Asimismo, el citado autor sostiene que “entre Ias innumerables formas de
aparicion puede comprender el embalaje (c_:ualquieré que sea su tipo y/o modele), la

configuracién de un producto, un color y/o combinacién de colores que presente, los

¥ Sena, Gustavo A. A, “El trade dress o estilo comercial “, op. cit.,, p. 1 y 25.

¥ Aracama Zorraquin, Emesto, definicién citada por Sena Gustavo A.A., op. cit,, p. 1.

10°w() ‘trade dress’ representa o meio pelo qual um produto (em seu sentido mais amplio possivel) é
apresentado ao mercado”, Tinoco Soares, José Carlos, op. cit. p. 96.



métodos de comercializacion, las maneras de su divulgacion publicitaria, el disefio y/o
estilo interno o externo de un establecimiento (cualquiera que sea), las pertenencias,

M4 o : 9’11
partes y componentes de un producto o de una prestacion de servicio” .

Como vemos, de Ja definicion del autor Tinoco Soares, podemos constatar que con el
correr del tiempo, se expandid la proteccion de la AD a la totalidad de la apariencia
‘visual utilizada para la actividad mercantil, sea de un producto a través del packaging
o de la configuracion de un producto y de un establecimiento comercial, a través de la

adopcion de un determinado estilo o disefio.

Como sintesis de lo hasta aqui mencionado, entendemos que la AD podria ser definida
de la siguiente forma: conjunto de elementos de distinta naturaleza que constituyen
tanto a la apariencia total del packaging, de la conﬁgumcién de un producto o de un
esrablecinéiento comercial, que tiene por finalidad generar en el mercado la
identificacién de dicho producto, servicio o establecimiento por parte de los

consumidores.

Por Gltimo, cabe aclarar que en esta disertacion nos referiremos a la AD constituida
por elementos que pueden ser captados por el sentido de la vista. Sin embargo,
coincidiendo con el autor Gustavo A. A. Sena, entendemos que este signo puede estar
constituide por elementos susceptibles de ser captados por los otros sentidos (olfato,

audicidn, tacto y gusto)'?.

Y “Dentre as infimeras formas de aparigio pode compreender a embalagem (qualquer que seja o tipo
e/ou modelo), a configuraciio do produte, a cor e/ou combinagio de cores que se apresenta, 0s métodos
de comercializaciic, as maneiras de sua divulgagiio publicitaria, o desenho e/ou estlizacio interna ou
externa do establecimento (qualquer que seja), os pertences, partes ¢ componentes de um produto ou se
uma prestagio de servigo.”, Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 96-97.

2 Sena, Gustavo A. A., “El trade dress o estilo comercial “, p. cit,, p. 1 y 25.



IL2. INCONVENIENTES QUE SE PLANTEAN CON RELACION ALA AD

En la seccidn anterior hemos adoptado la terminologia de “apariencia distintiva”™ para
aludir al mrade dress y hemos definido a esta ﬁgﬁra. Ahora, resulta conveniente
mencionar tres inconvenientes importantes a dirimir en relacion a la AD. El primero,
es que la AD es facilmente confundible con las marcas tridimensionales. Otro
inconveniente que enfrenta, es la existencia de actos de competencia desleal que
atentan contra ella. Por ultimo, surge la dificultad de determinar cuél es la proteccion

juridica que se ie aplica.

A continuacién, nos abocaremos al estudio del primer inconveniente, y los dos

restantes los trataremos en los siguientes capitulos de este trabajo.
1L.3. DIFERENCIA DE LLA AD CON LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES
I1.3.A. Diferencia con la forma del packaging vy 1a forma de los productos

Tomando a modo de ejemplo la definicién brindada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, podria afirmarse que un signo tridimensional es aquel que ocupa
las tres dimensiones del espacio, tratindose de un cuerpo prdvisto de volumen'®. Las
marcas tridimensionales se manifiestan generalmente a través de los envases,

envoltorios y las formas de los productos.

Como mencionamos anteriormente, la AD puede ser tanto de packaging, de
configuracion de un producto, como también de establecimientos comerciales (disefio

y decoracién de un local). Dicho esto, no podemos desconocer que la forma del

13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 28 de noviembre de 2005 en el proceso
194-TP-2005. Marca: “Tridimensional en forma de botelta”. Gaceta Oficial de la Comunidad Andina,
16 de de febrero 16 de 2006 (numero 1297).



packaging v las formas de los productos (marcas tridimensionales) son facilmente
confundibles con la AD de packaging y con la AD de configuracion de producio,
respectivamente. Como consecuencia de ello, cabe preguntarse en qué difiere entonces

una AD de una marca tridimensional.

Figura 1. Ejemplo de marca tridimensional

"

ATy
L 1
e
£ 7

Botella de whisky “Old Parr” Y

En relacion a este signo, el Consejo de Estado de la Republica de Colombia presentd
una solicitud de Interpretacién Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. El citado Tribunal al expedirse respecto de las marcas tridimensionales ha

dicho lo siguiente:

“Para que lé forma tridimensional {en este caso el envase) sea
* registrable como marca es indispensable que presente una forma
distintiva, mediante la alteracion de rasgos o lineas ordmarias o
conmunes a fin de evidenciar diferencia con lo tipico y caracteristico del

producto o sus envases. Dentro de este aspecto no se debe tener en

' Fuente de la figura: http:/intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/194-IP-2005.doc
[figura bajada el dia 16/03/08].



cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo

tridimensional.”

Como se puede observar, y siguiendo el lineamiento del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, lo que se protege en una marca tridimensional es la forma. Por tal

motivo, podemos decir que lo que se protege en una marca tridimensional es este

tnico elemento.

Por otro lado, cabe destacar que cuando definimos a la AD, dijimos que ésta esta
constituida por un conjunto de elementos de distinta naturaleza y no por un sclo
elemento. A continuacién, en la figura 2, veremos graficamente la comparacion entre

la marca tridimensional de la botella de “Old Parr” con la AD de dicho envase.

Figura 2. Diferencia entre una marca tridimensional y una AD

Marca tridimensional (*®) AD ('

De dichos ejemplos se puede advertir que la marca tridimensional sélo estd compuesta
por la forma distintiva de la botella. En cambio, en la AD no sélo la forma de la

botella es lo distintivo, sino que dicha forma estd acompafiada de su color y sus dos

> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 28 de noviembre de 2005 en el proceso
194-1P-2005. Marca: “Tridimensional en forma de botella”. Gaceta Oficial de¢ la Comunidad Andina,
16 de de febrero 16 de 2006 (numero 1297).

' Fuente de la figura: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/194-1P-2005.doc
{figura bajada el dia 16/03/08]. .

" Fuente de la fotografia: * http://www.licoresmundiales.com/images/productos/foto_detalle_10.jpg
[fotografia bajada el dia 16/03/08]. '



etiquetas. Dichas etiquetas a su vez estin compuestas por su signo denominativo, por
la particular tipografia de las palabras alli insertas, como también por la combinacion

de colores.

Tomande en cuenta 1o mencionado, a modo de conclusién, podemos decir que los
envases, y formas de los productos cuando estin registrados como tales, son marcas

tridimensionales que constituyen “marcas simples™'®

. Ello, en virtud de que no
constituyen el conjunto de elementos de distinta naturaleza que se requiere para que
exista una AD. En cambio, cuando lo que se busca proteger es la forma tridimensional

de un envase o de un producto, conjuntamente con colores y otros elementos graficos,

estamos en presencia de una AD.

En el caso de los envoltorios pueden darse dos situaciones: (i) que se pretenda
proteger solamente a sus elementos graficos en su conjunto, tales como la
combinacién de palabras, logos, dibujos, imdgenes y combinacion de colores, o (i1)
que se pretenda proteger a dicha combinacion de elementos graficos conjuntamente

con su volumen o aspecto tridimensional.

Siguiendo a Bertone y Cabanellas de las Cuevas, podria interpretarse que tanto en una

u otra situacidén estamos en presencia de un “signo mixto” o complejo, toda vez que

g

combina elementos de distinta naturaleza'’. Si bien en las sitnaciones arriba

mencionadas estamos en presencia de signos complejos, podemos advertir que en la

¥ Marcas simples: “constituidas por un solo elemento, ya verbal, ya grafico, ya tridimensional, o bien
por varios elementos de la misma categoria”. Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas,
Guillermo, Derecho de Marcas, designaciones v nombres comerciales, Editorial Heliastza S.R.L.,
Buenos Aires, 2003., Segunda Edicion., T I, p. 426.

¥ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, designaciones y
nombres comerciales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2003., Segunda Edicion., T I, p. 427.

10



segunda situacién el signo es aun mas complejo, dado que ademas de combinar

elementos graficos entre si incluye también el aspecto tridimensional.

Mas alld del grado de complejidad que revistan estos signos, lo importante es que
constituyen un conjunto de elementos que tienen la particularidad de “vestir” al
producto con el proposito de ser presentado al publico consumidor. Como
consecuencia de ello, y tomando en cuenta la definicién que brindamos de la AD,
podemos concluir lo siguiente: en el caso de los envoltorios que por su particular
configuracién constituyan signos complejos que, en su conjunto, permitan distinguir

productos, éstos pueden ser clasificados como AD.
11.3.B. Diferencia con la formas de los edificios

Como consecuencia de la evolucién de los signos no-tradicionales, en particular de los
signos tridimensionales, aparecen las formas de los edificios como signos distintivos.
Generalmente, las formas de los edificios son utilizadas como signos distintivos por
las cadenas de franquicias: el caso tipico. es la utilizacidn de éstas por las cadenas de

restaurantes.

Al igual que los signos tridimensionales que vimos anteriormente, las formas de los
edificios si son lo suficientemente distintivas, poseen novedad relativa, son arbitrarias
y son no-funcionales, pueden ser consideradas como signos tridimensionales™.

Asimismo, como ocurre con las formas de los envases y de los productos, la forma de

% Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de proteccion”, op. cit. p. 17.
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fos edificios considerada en si misma, sin ningan otro aditamento, si cumple con los

.. . . 71
requisitos mencionados pueden ser registradas como marcas” .

Por tales motivos, si lo que se protege es s6lo la forma del edificio como tal, estamos
frente a una marca tridimensional. Puede suceder que ademas de la forma, se busque
proteger los otros elementosl que la acompafian, como por ejemplo la combinacion de
colores aplicada sobre algunas de las partes del edificio. En este caso, dado que la
forma del edificio y Ia combinacidn de colores son elementos de distinta naturaleza,

estamos frente a una 4D de establecimientos comerciales.

! Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de proteccion”, op. cit. p. 17.
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CAPITULO 111
FORMAS EN QUE LA AD PUEDE SER INFRINGIDA
[IL1. LA COMPETENCIA DESLEAL

Si bien los comerciantes estdn sometidos a las obligaciones propias de la actividad
mercantil, éstos tienen a su favor una serie de derechos?. Entre estos derechos, se

encuentra el derecho a gjercer la competencia23,

Conforme lo define Otamendi, “[1]a competencia en un mercado es la lucha por la
clientela”™. Al respecto, este autor agrega que “[hjay competencia cuando se puja por

. 5
ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar™

. Esta libertad de competencia se
presenta en los paises que, desde una perspectiva socio-politico-economica, se
encuentran adscriptos al sistema capitalista%. La libre competencia enire empresas y
comerciantes hay quienes la consideran como la mejor forma de satisfacer a la oferta y
a la demanda en la economia y de servir a los intereses de los consumidores y de la

economia en su totalidad”’. Sin embargo, dicha libertad encuentra su limite en el

derecho de la competencia, el que busca prevenir, reprimir y sancionar los abusos

2 Fernandez, Raymundo L. y Goémez Leo, Osvaldo R., Tratado Tedrico Prdctico de Derecho
Comercial, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, T.1,, p . 78,

» Fernandez, Raymundo L. y Gémez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 78-79.

?* Otamendi, Jorge, “La competencia desleal”, Revista Juridica de Ia Universidad de Palermo, Afio 3
(afio 1999), Numero 2, p. 1.

2 Otamendi, Jorge, ibidem.

> Garrone, José Alberto, Derecho Comercial, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, primera
edicion, p. 183.

7 World Intellectual Property Organization (WIPQ), “Protection against unfair competition”, Ginebra,
1994, p.11.
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realizados por los empresarios que perjudican el ordenado desarrollo de la

. 28
competencia en ¢! mercado™ .

El derecho de la competencia incluye tanto el derecho antitrust (defensa de la
competencia) como el derecho de la competencia desleal. Ambos derechos tutelan la
vigencia del sistema competitivo y tienen por finalidad asegurar la transparencia de las
relaciones comerciales. En relacion al derecho antitrust, se ha sostenido que “(...)
viene a imponer a los empresarios la ebligacién de competir, castigando conductas
restrictivas de la competencia, abusivas de su posicién doﬁlinante, o que falseen la

libre competencia”zg.

Respecto de la competencia desleal, podemos decir que es un concepto dificil de
definir, dado que existe una infinidad de actos que pueden ser considerados desleales.
Conforme al articulo 10 bis (2) del Convenio de Paris, la competencia desleal consiste
en “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial”. Asimismo, la jurisprudencia argentina ha sostenido que “la competencia
desleal estd configurada por un proceder incorrecto, que busca, por medios incorrectos
o reprochables, la desviacion de la clientela”. Por nuestra parte, consideramos que
podria sintetizarse a la competencia desleal como aquélla en la que se utilizan medios

irregulares o éticamente reprochables, configurando asi un acto ilicito.

Se puede agregar también que el derecho antitrust regula las relaciones entre los

empresarios y que el derecho de la competencia desleal tiene por finalidad tutelar la

28 Garrone, José Alberto, op. cit, p. 184.

2 Acevedo, Rafael, “El modelo de la competencia basada en la eficiencia de las propias prestaciones y
la publicidad desleal”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires, Editorial
Depalma, 1998, vol. 31, p. 496.

3 CNCom, Sala B, 14/03/80, en autos “Brown Boveri Sudamericana S.A. ¢. Ruffa, Mario y otros”, La
Ley, 1980-B, p. 411-416.
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buena fe en el ejercicio del comercio protegiendo tanto a los competidores, a los

consumidores, como al mercado.

El inconveniente que enfrenta el derecho de la competencia desleal es el de
determinar si un acto encuadra o no en ella. La primera dificultad que enfrentamos es

que la competencia desleal no posee una caracteristica o forma estatica, pudiéndosela

. . . 1
considerar como de “geometria variable™

. En otras palabras, la concepcidn de ética
del mercado es cambiante y lo que puede ser hoy considerado como un acto de
competencia desleal pudo no haberlo sido en el pasado y puede no serlo en ¢l futuro.
Por otro lado, otro de los problemas que enfrentamos es que no solo la concepcion de

ética es cambiante en el mundo de los negocios, sino que también lo son los actos que

atentan contra dicha ética’~.
I11.2. CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Como se dijo anteriormente, son innumerables los actos que pueden ser considerados
como de competencia desleal. Habida cuenta de ello, Ia mayoria de las legislaciones y
de los juristas estudiosos de la materia se han esforzado por delimitar, conceptuar y

sistematizar los distintos supuestos de competencia desleal’ .

"El jurista uruguayo Siegbert Rippe, sefiala que clasificaciones “hay tantas como

autores se han ocupado del tema™*. A continuacién se mencionaran algunas de las

3 Santonocito, Federica v Mosna, Lorenza, traduccion titulada “Lookalikes - Sailing too close te the
wind”, texto en idioma original publicado en Revista Il Diritto Industriale, N. 1/ 2004, p. 32.

32 Santonocito, Federica v Mosna, Lorenza, op. cit.

** Garcia Menéndez, Sebastisn Alfredo, Competencia Desleal: Actos de desorganizacion del
competidor, Editorial Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2004, Primera Edicién, p. 71.

* Rippe, Siegbert, La concurrencia desleal, citado por Gachamé, Maria Consuelo, La competencia
desleal, Temis, Bogota, Colombia, 1982, citada por Garcia Menéndez, Sebastian Alfredo, op.cit., p. 71.
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clasificaciones que, a nuestro entender, tienen mas relacion con los actos de

competencia desleal que afectan a los derechos industriales.

La clasificacién de Roubier™, introducida en Argentina por Otamendi’® y adoptada
por Garrone®’, entre otros actos de competencia desleal, menciona a los actos de
confusion y a los actos de denigracién. Roubier entiende por actos de confision a
aquéllos dirigidos a aprovechar Ja equivocacién del consumidor, mediante Ja imitacion
de los nombres y de los productos del competidor mas acreditado. En cuanto a los

actos de denigracién, considera que son aquéllos dirigidos a divulgar noticias, falsas o

ciertas, que puedan perjudicar al competidor o desacreditar sus productos.-

Por su parte, los autores Raymundo I.. Ferndndez y Osvaldo R. Gémez Leo distinguen
la competencia desleal directa de la indirecta. Estos autores consideran que la
competencia desleal directa “se manifiesta precisamente contra otro comerciante
determinado™® Soﬁre este tipo de actos, entienden que puede repercutir tanto en la
esfera interna de su establecimiento, como también, sobre la captacién o conservacion
de su clientela™. En cuanto a la competencia desleal indirecta, ellos la definen como
aquélla que sucede “cuando las acciones no tienen un destinatario determinado”, es
decir, la realizada “en contra del comercio .en general v de los consumidores en

particular” (v.gr. falsa propaganda)40.

3 Roubier, Paul, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, Paris, 1952, citado por Garcia Menéndez,
Sebastidn, op. cit., p. 76.

3% Otamendi, Jorge, “La competencia desleal”, op. cit. p. 3

7 Garrone, José Alberto, op. cit., p. 187.

fg Femandez, Raymundo L. v Gomez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 83.

** Fernandez, Raymundo L. v Gémez Leo, Osvaldo R., ibidem.

* Fernandez, Rayraundo L. v Gémez Leo, Osvaldo R., op. cit., p. 83-84.
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I11.3. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL QUE AFECTAN A LA AD -

En el caso de Ia AD, al ignal que en el resto de los signos marcarios, es imprescindible
su proteccién. Ello, a fin de preservar un sistema competitivo donde los empresarios
busquen la captacién de clientcla mediante estrategias que no impliquen el
aprovechamiento del prestigio o de los resultados del esfue.rzo ajeno y que no alteren
el proceso racional de toma de decisiones por parte de los consumidores*'. Podria
decirse entonces que, el aprovechamiento del prestigio ajeno afecta tanto a los

competidores como a los consumidores y, en consecuencia, al mercado en general.

Como resultado de lo armba rﬁencionado, se puede decir que Ja AD se encuentra
protegida por el derecho de la competencia, especificamente en el derecho de la
lealtad comercial. Esta proteccion esta dada basicamente contra actos de confusidn
COmo también.contra actos de dilucion. Conforme a la clasificacién de Roubier, a

nuestro entender, la dilucién podria ser encuadrada dentro de los actos de denigracion.

Por Gltimo, tomando en cuenta la clasificacién de Raymundo L Ferndndez y Osvaldo
R. Gémez Leo, cabe remarcar que estos autores entienden que los actos que procuran
engafiar a los comerciantes, son actos de competencia desleal indirectos y que quienes
estan legitimados para actuar son cualquiera de los comerciantes concurreﬁtes al
mercado™. A nuestro entender, este enfoque de los actos de competencia desleal
indirectos, no estd orientado estrictamente a los actos de confusion que afectan a la
AD. Si bien, no hay duda alguna de que los actos de confusion mencionados hacen

incurrir en error a los consumidores, también afectan directamente a un competidor en

1 Acevedo, Rafael A., op. cit., p. 495-496
# Feméndez, Raymundo L. y Gémez Leo, Osvaldo R, Tratado Tedrico Prdctico de Derecho
Comercial, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993, T.L, p. 83-84.
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particular. Por tal motivo, consideramos que los actos de confusion que afectan a la
AD se encuadran dentro de los actos de competencia desleal directos. Asimismo,
encuadramos dentro de actos de competencia desleal directos a los actos de dilucion.
A continuacién analizaremos mas detalladamente, tanto los actos de confusion como

de dilucion.
1.4, CONFUSION

Como va se dijo, la distintividad es el requisito esencial que deben cumplir las marcas.
Por ende, uno de los fines esenciales de las legislaciones marcarias es la exclusion no
solo de 1as marcas idénticas a las ya registradas, sino también la exclusién de aquellas

43

marcas que presentan con éstas rasgos de “similitud confusionista”™”.

Las expresiones de confusion o “similitud confusionista”* se utilizan para denominar
a aquellos signos que por su parecido, pueden llevar a engafio al piblico
consumidor®™. La proteccién contra la confusién se encuadra dentro de la doctrina
clasica, dado que se basa principalmente en el principio de especialidad que implica
que “una marca protege a una designacién, dibujo, forma, etc., pero no para todos los
productos o servicios posibles, sino solamente para los productos para los cuales se ha
solicitado™ . En el caso de la AD, la confusién se da cuando exi_ste similitud en la
totalidad de la apariencia exterior de un producto (4D de configuracion de producto),
su packaging (AD de packaging) o un establecimiento (4D de establecimientos

comerciales).

# Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. cit. T. IL, p. 29.

4‘? Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de 1as Cuevas, Guillermo, op. cit. T. 1L, p. 28.

*3 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p 151.

* Martinez Medrano Gabriel A. y Soucasse Gabriela M., Derecho de Marcas, Editorial La Rocca,
Buenos Aires, 2000, p. 53,
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Figura 3. Ejemplo de confusion sobre una AD de packaging

Producto senior () Producto junior *

En este ejemplo podria ocurrir que se produzca en el consumidor alguno de los efectos

que mencionaremos mas adelante en la seccion 6.A de este capitulo.

ITL5. DILUCION

La doctrina de la dilucién tiene su origen en la jurisprudencia alemana,

especificamente en el fallo Odol®, en el que el titular de dicha marca (de enjuagues
bucales) logré que se anulara el registro de otra marca idéntica para productos de
acero. En este caso el tribunal consideré que el uso de la citada marca famosa por

parte de un tercero afectaria a su poder de venta® .

Esta teoria fue introducida en Estados Unidos en el afio 1927 por Frank I. Schechter
en su articulo titulado “The Rational Basis of Trademark Protection”' (“Las Bases

Racionales de la Proteccién de Marcas™). Este autor sostuvo que durante el siglo XX

47 Fuente de la fotografia: http://www.taquitos.net/im/sn/Pringles-SCQO.jpg [fotografia bajada el dia
16/03/08]. '

*8 Fotografia tomada por el autor.

* Caso Odol, 1924, 25 Juristische Wochenschrift, citado por Quadrio, Iris V. y Canese, Verdnica,
“Analisis y evolucién de la teorfa de la dilucién marcaria en la Argentina”, diario La Ley, publicacién
del dia viernes 7 de abril de 2006, p. 1.

50 Quadrio, Iris V. y Canese, Verdnica, op. cit., diario La Ley, publicacion del dia viernes 7 de abril de
2006, p. 1. '

31 Schechter, Frank I. “The Rational Basis of Trademark Protectibn”, Harvard Law Review, Vol. 40,
No. 6, abril de 1927, p. 813-833.
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la funcion de las marcas de garantizar calidad fue adquiriendo mayor importancia que
la de identificar el origen. Asimismo, sostuvo que el valor real de una marca recae en
su “poder de venta” (selling power), el que serd mayor cuanto mas distintiva sea la
marca. Como consecuencia de ello, Shechter afirmo que la distintividad de las marcas
debe ser protegida del uso en bienes no-competitivos a fin de prevenir que se produzca
“una reduccion o dispersién gradual de la identidad y la retencién en la mente del

plblico de la marca o nombre™”.

Siguiendo este lineamiento, el autor belga Louis Van Bunnen sefialé que: “[¢cJuando
mas se emplea una marca en sectores diversos, menos les presta atencién el publico”.
A fm de ilustrar a esta figura, en forma metaférica este autor ha dicho que: “Ja marca
se diluye, como un alcohol que se estira con agua y S¢ encuentra gravemente
menoscabado, s1 no es en su funcién de identificacion, al menos o es en su funcidn de

propaganda y calidad”*

Por su parte, la INTA (International Trademark Association), define a ta dilucion
como “el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida por un tercero de
manera que provoque pérdida de distintividad o deslustre de su imagen, aun cuando

no exista posibilidad de confusién™**.

En sintesis, podemos afirmar que el objeto principal de la teorfa de la dilucién es el de

preservar el poder distintivo de las marcas famosas.

52 «

gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or
name”, Shechter Frank L., citado por Kim,Yong Sun op. cit., p. 183.

* Van Bunnen, Louis, “Aspects actuelles du droit de marques dans le marche commun”, Bruselas,
1967, citado por Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p.377-378.

** “Dilution is the unauthorized use of a highly distinctive mark by another in a manner which tends to
blur its distinctivness or tarnish its image even without any likelihood of confusion.”, definicion citada
por Marzetti, Maximiliano en su trabajo titulado “Dilucién Marcaria”, trabajo presentado para la
obtencion del diploma correspondiente al “1V curso de especializacion en Patentes, Marcas, Derecho de
Autor y Competencia”, organizado por el Instituto Industrial (IDIUS) de la Universidad de Santiago de
Compostela, curso académico 2003-2004, p. 19.
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II1.5.A. Diferencias entre la confusion y Ia dilucién

En primer lugar, a diferencia de la doctrina de la confusion, “la doctrina de la dilucién
implica ir un paso mas allé en la proteccion de marcas. Se protege un signo distintivo
contra la existencia de otro similar, pero sin tomar en cuenta el principio de
especialidad (...)"**. En otras palabras, mediante esta doctrina, de forma excepcional,
el titular de una marca puede impedir el uso o registro de signos similares por parte de
terceros, aun cuando estos terceros utilicen o pretendan wutilizar estos signos en
productos diferentes’®. Por tal motivo y como ya se dijo, la teoria de la confusion se la
podria encuadrar dentro de la doctrina clasica, dado que ésta protege a “las marcas
contra los signos similares que puedan causar confusién en el consumidor™’. En
cambio, la doctrina de la dilucidn, al no tomar en cuenta el principio de especialidad,
es una proteccion extraordinaria, “puesto que lo contrario implicaria una proteccion

exorbitante”>".

Por otro lado, se'}ﬁuede resaltar otra diferencia entre ambas teorias. Mientras la teoria
de la confusion protege principalmente a los consumidores, 1a doctrina de la dilucién
protege a los competidores o.titulares de las mércas. Especificamente, se ha dicho que
esta doctrina busca proteger a los derechos intangibles del titular de una marca

famosa, de ser dafiada en su reputacién o en su capacidad distintiva™ .

* Martinez Medrano, Gabriel, “La proteccion de la marca de alto renombre en la jurisprudencia
argentina”, publicado en la revista La Ley, .diatio del 19 de marzo de 2003, disponible en:
http://www.geocities.com/martinezmedrano/curriculum. html

*® Martinez Medrano, Gabriel, ibidem.

*" Martinez Medrano, Gabriel, ibidem.

*% Martinez Medrano, Gabriel, ibidem.

** Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Ir.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., U.S. Trade Dress Law: A
Primer for the New Millennium, International Trademark Association, Nueva York, Estados Unidos,
2002, p. 157.
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Por ultimo, la confusién se aplica a cualquier tipo de marcas, independientemente de
que sean famosas ¢ no. En .cambio, la teorfa de la dilucién se aplica tinicamente a
marcas notoriamente conocidas o famosas. Al respecto, consideramos necesario
aclarar que en la doctrina argentina se utilizan los términos de marcas notorias™,

renombradas®’ o célebres® para aludir a las marcas famosas.
IIL5.B. Tipes de dilucion

Ya vistas las principales diferencias entre la doctrina de la confusién y de la dilucion,
procederemos a analizar las formas en que la dilucién puede ser provocada. La
dilucién de una marca famosa puede ser provocada a través de las siguientes formas:
(1) empafiamiento (blurring), (ii) denigracién (tarnishment), o (iii) generalizacion
(genericide). Podria entenderse que la dilucién es el género y la denigracion, el

empafiamiento y la generalizacién son sus especies.
I1.5.B.1. Dilucion por emparamiento o “blurring”

Siguiendo a la teoria de Schechter, la dilucién por empafiamiento puede ser definida

de la siguiente forma:

“faquélla] que se produce cuando se utiliza una marca renombrada en
productos distintos de los originarios de modo tal que, de persistir esa

situacion, la marca perdera la unicidad, es decir que el consumidor

0 Marcas notorias: “[son aquéllas] conocidas por gran parte del pablico consumidor del servicio o
producto que distinguen (...)”, Otamendi, Jorge, Derecho de Mareas, op. cit., p. 367.

® Marcas de alto renombre (marcas renombradas): “(...) conocidas por gran parte del publico, sean
estos sus consumidores actuales o potenciales”, Otamendi, J orge, ibidem.

% “Las marcas célebres son las que no solamente reunen condiciones de notoriedad, sino también una
reputacion de que los productos por ellas identificados son de alta calidad, o por lo menos de calidad
suficiente como para satisfacer al consumidor.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas,
Guillermo, op. cit. T. I, p. 317.
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dejara de asociar tUnicamente a esa marca con los productos

5263

originales™™” .

Al respecto, Schechter sostuvo que la unicidad o singularidad es el derecho esencial
de las marcas, que se suma al derecho de propiedad que posee su dueiio®. Sin
embargo, creia que este derecho sélo existe en el caso de marcas tnicas como “Rolls-
Royce”. A fin de ilustrar la dilucién pér empafiamiento, Schechter brindé como
ejemplo el hecho de que si la marca “RolIS~Royce” se utilizara en cafeterias,
restaurantes y caramelos, en diez afios el titular de los autos “Rolls-Royce™ dejaria de

tener la marca tmica y renombrada®’,

Podria afirmarse que la construccién intelectual de Schechter, ha sido revolucionaria v
un gran aporte para el derecho de marcas. Sin embargo, se puede observar que esta
teoria, en su version original, sélo se referfa a casos de dilucién por empafiamiento.
Asimismo, s6lo protegia a las marcas famosas cuando son utilizadas de forma

indebida para productos lejanos.

Con el correr del tiempo, esta teoria ha ido evolucionando y la proteccion se ha ido
ampliando. En la actualidad, dentro del empafiamiento, se protege también a las
marcas famosas, aun cuando no son utilizadas para productos no-competitivos. En
efecto, se otorga proteccion a una marca famosa cuando es utilizada por una marca
Junior, en ausencia de posibilidad de confusion, siempre y cuando tal uso provoque la

erosion de su unicidad y distintividad. (cfr. definicién brindada por 1a INTA en p. 20).

® Martinez Medrano, Gabriel, “La proteccién de la marca de alto renombre...”, op. cit.

* Shechter Frank L, citado por Kim, Yong Sun op. cit., p. 185.

6 McCarthy, J. Thomas, Trademarks and Unfair Competition, citado por Martinez Medrano, Gabriel,
“La proteccién de la marca de alto renombre...”, op.cit. :
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Asimismo, con la evolucién de esta teoria surgen los tipos de dilucién que se

expondran a continuacion.
[1.5.B.11. Dilucion por denigracion o “tarnishment”

La dilucion por denigracién ocurre cuando la marca famosa es utilizada por un tercero
para distinguir productos de muy mala calidad o en un contexto deshonroso, con el
resultado que el publico asociara la falta de calidad o prestigio con la marca famosa®®.
Podria smtetizarse que la dilucion por denigracion ocurre “cuando una marca famosa

5367

es inapropiadamente asociada con un producto o servicio inferior u ofensivo™"’.

A nuestro entender, un ejemplo de dilucién por denigracion que se da muy a menudo,
es el caso de los relojes de baja calidad que utilizan indebidamente marcas de alto
renombre para ser vendidos en puestos ambulantes, tanto en la calle como en
estaciones de trenes. En estos casos, ademas de la utilizacion indebida de la marca, se
da la dilucién por denigracién de la marca original, dada la mala calidad del producto

en infraccion, como el contexto en el que éste es vendido.

Como conclusion, podria decirse que la dilucidn por denigracién provoca en el

publico consumidor la pérdida de las asociaciones positivas que denota una marca

famosa®®.

 “Dilution of a mark through tarnishment occurs when the trademark of another “is linked with
products of shoddy quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context’ with the result that
the “public will associate the lack of quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context™,
Hormel Foeds Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497, 507, 37 U.S.P.Q.2d 1516, 1523 (2d
Cir. 1996}, citado por Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K. y Lee, Melissa L., op.
cit. p. 158,

" “when a famous mark is improperly associated with an inferior or offensive product or service”,
fallo Hormel Foods Corp. V. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996), citado por
Xim, Yong Sun, op. ¢it., p. 183.

68 Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 20,
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HL5.Ban. Dilucién por generalizacion o “‘genericide”

La dilucién por generalizacién fue introducida en la doctrina por el Profesor Walter J.
Derenberg® . Este tipo de dilucién ocurre cuando una marca se ha generalizado de
forma tal que pasa a describir un género de productos, provocando el debilitamiento
de la distintividad de la marca. Al respecto, se ha dicho que “la marca deviene

término genérico y pasa a formar parte del vocabulario de uso comin™’°.

Algunos autores, consideran que ¢l genericide es una categoria de dilucion, como lo
son el blurring v el tarmishment’’. Sin embargo, hay quienes consideran que la
generalizacion es un sub-tipo dentro del empafiamiento. Al respecto se ha dicho que
“(...) el uso genérico de una marca es una forma de malversacion que causa dilucién

por blurring”’?.

Como cjemplo de este tipo de dilucién por generalizacién, en el dmbito local,
podemos citar a las marcas “Birome”, “Carilina” y “Curitas”. También podemos citar
a ofras marcas como “Velero” y “Aspirina” que ya forman parte del uso comin,

incluso internacionalmente.

I11.6. LA TEORIA DE LA DILUCION Y LA AD

Ahora bien, hasta aquf nos hemos referido a la teoria de la dilucién aplicada a las
marcas tradicionales. Sin embargo, cabe destacar que la 4D de packaging yla 4D de

establecimientos comerciales también pueden ser protegidas contra actos de dilucion,

% Citado por Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 22.

7 Marzetti, Maximiliano, ibidem.

" Kaseke, Elson, “Trademark dilution: A comparative analysis™, Tesis doctoral defendida en University
of South Africa, Marzo 2006, p. 47. :

ey the generic use of a trademark is a form of misappropriation which causes dilution by blurring™,
Kaseke, Elson, op. cit., 47,
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tanto por empafiamiento como por denigraciéon. En cuanto a la protecciéon contra
dilucion, respecto de la AD de configuracién de productos, nos remitimos a lo

analizado en el capitulo IV, seccién 3.C.

Por ultimo, en relacién a la dilucién por generalizacion, entendemos que no puede
darse en el caso de la AD. Ello asi, porque que este tipo de dilucidn se da unicamente

en marcas nominativas.

Figura 4. Ejemplos de dilucion por empaniamiento

73)

A)

74)

Producto senior ( Producto junior (

B)

Producto senior (") Producto junior (76)

” Fuente de la fotografia: www.dutyfreeperfume.co.uk {fotografia bajada el dia 17/03/08].
™ Fotografia tomada por el autor.

” Fuente de la fotografia: www.dutyfreeperfume.co.uk [fotografia bajada el dia 17/03/08].

™ Fuente de la fotografia: http://www.catalogoperfumes.com.ar/fahrenheit-de-christian-dior-dulce.asp
[fotografia bajada el dia 17/03/08].
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En el primer ejemplo (fig. 4A), se puede dbservar que la marca nominativa del
producto junior tiene una similitud conceptual con la del producto senior. La palabra
inglesa “temperature” significa temperatura en espafiol. Por su parte, la palabra
“fahrenheit” es precisamente una unidad de medicién de la temperatura. Por ende,
resulta evidente que ambos términos se relacionan con un mismo concepto. De la
misma manera, se puede observar que también existe una similitud entre la AD del
packaging de ambos productos. No obstante, en este caso serfa posible reprimir la
conducta de dilucion efectuada por la marca junior con sélo probar la similitud entre
las marcas nominativas, sin necesidad de demostrar la similitud entre la AD del

packaging de sus productos.

En el segundo ejemplo (fig. 3B), podria decirse que el acto de dilucién se realizé de
una forma mas “prudente”, dado que no hay similitud entre las marcas nominativas de
ambos.productos. Por un lado, a simple vista surge que la marca del fabricante de Ia
imitacion (“Marylee”), es totalmente diferente a la del producto original
(“Fahrenheit”). Por otro lado, es ilustrativo seflalar que en el packaging de los
productos junior su fabricante ha colocado la siguiente leyenda: “Marylee® no esta
vinculada con las empresas que elaboran y registran los productos y marcas
originales”. Habida cuenta de las cuestiones resaltadas en este ejemplo, claramente se
evidencia que el fabricante del producto junior realiz6 la imitacidn con la intencién de

minimizar ¢l riesgo de una acusacién de falsificacion.

Sobre la base de lo hasta aqui expuesto, se puede afirmar que en ambos gjemplos el
fabricante del producto junior logra que el consumidor asocie su producto como uno
equivalente al original. En efecto, el consumidor elige libremente el producto Junior

sabiendo que éste proviene de una fuente distinta de la del original, pero obtiene la
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ventaja de pagar un precio significativamente inferior. Dado que la marca famosa es
utilizada en ausencia de posibilidad de confusion y que tal uso erosiona la unicidad y
distintividad de dicha marca, es que en estos ejemplos estamos en presencia de un acto

de dilucidén por empafiamiento.

Figura 5. Ejemplo de dilucién por denigracién efectuado por un grupo musical

A) Frente de la tapa del disco compacto del grupo “Miranda” correspondiente al

album “El disco de tu corazon™

‘Miranda!

7 Fuente de la fotografia: http://misvideosydiscos.files.wordpress.com/2007/08/miranda_-
el_disco_de_tu corazon-frontal jpg [fotografia bajada el dia 17/03/08].
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B) Reverso de la tapa del disco compacto mencionado en la pagina anterior

En este caso, se¢ trata de la utilizacién de la AD de una reconocida cadena de
restaurantes por parte de un grupo musical. El grupo de musica argentino “Miranda”,
a fin de promocionar su dlbum denominado “El disco de tu corazén”, reprodujo en la
tapa de sus discos compactos algunos de los elementos de la AD de la cadena de
restaurantes “McDonald’s”. En efecto, en la tapa de dicho album reprodujo los colores
y tipografia que la citada cadena de restaurantes utiliza tanto en ¢l packaging de sus
productos como en sus establecimientos. También reprodujo mediante una fotografia
el uniforme utilizado por los empleados de dicho restaurante (4D de establecimientos

comerciales, cft. capitulo VI, secci6n, 2.B.ii).

Al respecto, podemos decir que estamos en presencia de un acto de dilucidén por
denigracion mediante “parodia”. Como se puede apreciar en la fotografia, de la forma
en que la cantante luce el uniforme, se evidencia el espiritu de deshonrar al prestigio

del citado restaurante. Por ende, podemos afirmar que este acto genera en el piblico

" Fuente de la fotograf’ ia: hitp://images.coveralia. com/audlo/melranda _-El_Disco_De Tu_Corazon-
Trasera.jpg [fotografia bajada el dia 16/03/08].
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consumidor la pérdida de las asociaciones positivas que denota la AD famosa en
cuestion. Como prueba de ello, reproduciremos a continuacién una curiosa
publicacion en una pagina de Internet, efectuada por un consumidor de la cadena de

restaurantes afectada.

Figura 6. Efecto que provocé en un consumidor la dilucion por denigracion vista en la

figura anterior (figura 5)

Juntamente con la fotografia, el consumidor siguiendo la “parodia” del grupo musical,
ha titulado a su publicacién como “El disco de tu almuerzo”. Adema4s, continuando
con la “parodia” ha publicado la siguiente frase: “El otro dia en el laburo me tenté con
almorzar en McDo’nalcis, tenté a todos los demés y con la cajita de papas hice el disco

de Miranda!... que lindo quedo!!!™ (sic).

En relacién a este ejemplo, en primer lugar no podemos dejar de reconocer la
creatividad de! consumidor y su ingenioso sentido del humor. Sin embargo, mas alla
de esta cuestién, debemos advertir que efectivamente el acto realizado por el grupo
musical “Miranda” mediante su “parodia” pone .en ridiculo a la cadena de

restaurantes. De hecho, en una nota periodistica publicada en el diario Clarin el dia

7 Fuente de la fotografia: http:/matzorama.blogspot.com/2007/09/el-disco-de-tu-almuerzo.htm!
[Fotografia bajada el dia 04/11/07].
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19/01/08, uno de los propios cantantes del grupo, hizo la siguiente declaracién: que la
tapa del disco era “un poco irénica” y que por tal motivo, luego de siete meses de
haberse lanzado el album, la tapa en cuestién fue modificada a pedide de la cadena de

restaurantes 80.

Como vemos de ‘este caso, efectivamente la reputacion de “McDonald’s” se vio
afectada. Asimismo, podemos advertir que este acto fue realizado por el citado grupo
musical con la finalidad de promocionar su disco y obtener un beneficio econémico,
aprovechdndose del prestigio ajeno. Por tal motivo, a pesar de las discusiones
doctrinarias que existen en relacion a la “parodia” versus la libertad de expresion,
entendemos que el titular de una AD famosa afectado por este tipo de actos no puede

quedar desprotegido.
I1L.6.A. Conclusion

Como conclusién de lo hasta aqui expuesto podemos decir que: (i) la 4D de
packaging y la AD de establecimientos comerciales, al igual que las marcas
tradicionales, deben ser protegidas por la teorfa de la dilucidn y (ii) esta proteccion
debe otorgarse cuando se trata de una AD famosa y el uso indebido por un tercero
ocasiona la pérdida de su distintividad (por empaﬁainien’zo) 0, si mediante su

utilizacion, se afecta a su reputacién o prestigio (por denigracién).

¥ “Sabiamos que ese chiste iba a llegar hasta un momento: bastante lejos lo pudimos Hevar. Nadie
perdi6 dinero ni hubo un asunto judicial, pero esa tapa era un poco irdnica: tal vez alguien se haya
sentido no del todo bien representado. La gente de McDonald’s nos lo pidio amablemente, v sabemos
que después viene un jsaquen todos los discos de las bateas ya! Nos parecié muy justo v cambiamos la
tapa (...)", declaracion de “Ale” Sergi (cantante del grupo “Miranda™), publicada el dia 18/01/08 en el
diario Clarin, Seccion Especticulos, p. 11.
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II1.7. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONFUSION Y LA DILUCION DE AD

Antes de entrar en esta cuestion, definiremos el concepto de look-alike. Este término
es utilizado internacionalmente para aludir tanto a actos de confusién como a actos de
dilucion que infringen a una AD. El look-alike ha sido definido como “las imitaciones,
a menudo serviles, del disefio de un producto o de alguna de sus caracteristicas, o de
las etiguetas, o también de la confeccion en su conjunto (es decir, incluso envases,
colores, etiquetas, representaciones graficas y slogan)”gl. Al respecto, se ha dicho que
todo el look-alike recuerda al producto imitado™. A continuacién, veremos los efectos
que éste produce en los consumidores, en los competidores y en el mercado en

general.
II11.7.A. Efectos en el cohsumidor

Conforme lo sefiala el autor italiano Mario Franzosi, el look-alike produce los

siguientes efectos en el consumidor®:

a) Puede suceder que el consumidor crea que el look-alike sea el producto
original (confusién). Sobre este efecto nos remitimos al ejemplo- de las papas -

“Pringles” visto en la figura 3 (capitulo ITI, seccién 4).

8 Look-alike: “sono delle imitazioni, spesso pedisseque, del disegno di un prodotto o di certe sue
caratterische, o delle etichette, o anche della confezione nel suo insieme (cioé inclusi contenitori,
colorazione, etichettatura, rappresentazioni grafiche, slogan).”, Casaburi, Geremia, “Look-alike:
situazione e prospettive”, Revista I Diritto Industriale, N. 6.2003, p. 560.

> Casaburi, Geremia, ibidem.

® “ look-alike, dal punto di vista del consumatore produce uno di questi effetti: a) pud avvenire che il
consumatore ritenga che il. look-alike sia in realtd il prodotto originale; b) pud avvenire che il
consumatore ritenga che il look-alike ¢ diverso dal prodotto originale, ma proviene dalla stessa fonte:
¢) pud infine avvenire che il Jook-alike sia distinto dal prodotic originale, ma sia considerato un
equivalente; d) pud avvenire infine che il Jook-alike sia acquistato senza riflessione, per effetto di una
suggestione inconsapevole creata daila somiglianza con prodotto originale.”, Franzosi, Mario, op. cit.,
p. 78.
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b) Puede ocurrir que el consumidor crea que el look- alike sea distinto al producto
original pero que provenga de la misma fuente (confusién). Sobre este efecto
también nos remitimos al ejemplo de las papas “Pringles” visto en la figura
{capitulo III, seccion 4).

g) Puede suceder que el look-alike sea distinto al producto original, pero sea
considerado un equivalente (dilucién). Sobre este efecto nos remitimos al
ejemplo del perfume “Fahrenheit” visto en la figura 4 (capitulq 111, seccion 6).

d) Puede suceder finalmente que el look-alike sea adquirido sin reflexién, por
efecto de una sugestion creada por la. semejanza con el producto original
(confusién). Sobre este efecto nuevamente. nos remitimos al ejemplo de las

papas “Pringles” visto en la figura 3 (capitulo IIL, seccion 4).
IH1.7.B. Efectos en los competidores

Las empresas, previo a lanzar un producto o servicio al mercado, destinan recursos
para crear, innovar o promocionar dichos productos mediante estrategias de
marketing. Los imitadores capturan las ventajas y utilidades que el productor adquirié
con el destino de los recursos mencionados, sin soportar los gastos de creacion,

. <y - ., 84
1NNovacion ni IJI'OII]OC]OI’I8 .

El aprovechamiento del destino de estos recursos por parte de competidores desleales
provoca serios efectos dafiosos en los productores. En el corto plazo, v el primer
efecto negativo que genera la proliferacidén del look-alike sobre los productores

originales, es la desviacion de la clientela hacia los productores de la imitacion.

% Franzosi, Mario, op. cit., p. 78.

33



En el mediano y largo término, las consecuencias negativas que provoca la confusién,
como ya se dijo, es que el productor original va a verse inducido a reducir el nivel de
inversion o a realizar un re-design o re-packaging" . Como resultado final, estos actoé
terminan provocando la concentracion de productores, toda vez que las empresas
lideres pueden sobrevivir y las empresas de marcas secundarias son destinadas a

desaparecer del mercado®®.
IIL.7.C. Efectos en el mercado en general

Como es sabido, la practica del look-alike es realizada con la intencién de aprovechar
la inversién realizada por el titular de Ja marca reconocida®’. Como se dijo
anteriormente, los titulares de la marca original se verdn obligados a realizar
inversiones para reafirmar la confeccidon del producto original. Por tales motivos, el
look-alike ha sido considerado como un instrumento que destruye la riqueza global

por lo que debe ser castigado con mayor severidad®.

* Franzosi, Mario, op. cit., p. 78.
% Franzosi, Mario, ibidem.
¥7 Franzosi, Mario, ibidem.
¥ Franzosi, Mario, ibidem.
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CAPITULO IV
LA DOCTRINA NORTEAMERICANA

IV.1. INTRODUCCION Y EVOLUCION DEL TRADE DRESS EN ESTADOS

UNIDOS

Previo a adentrarnos en el estudio del srade dress bajo el ordenamiento juridico
norteamericano, cabe mencionar brevemente algunas particularidades de este sistema.
En primer lugar, debemos decir que a diferencia de nuestro régimen de marcas, el
régimen de marcas de Estados Unidos se basa en el sistema declarativo. Es decir, que
el derecho sobre las marcas nace con su uso. Como es sabido, bajo el sistema
declarativo, el registro de una marca tiene principalmente la finalidad de crear la

presuncion iuris tantum de suuso y el de probar su titularidad®.

Otra de las paﬁicularidades del sistema de marcas norteamericano, es que las marcas
pueden ser registradas tanto a nivel estatal como a nivel federal. Si son registradas a
nivel estatal, su proteccién se limita al ambito geografico del estado en el que son
registradas. En cambio, si son registradas a nilve} federal, en la “Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos” (United States Patent and Trademark Office), en adelante

“USPTO”, suproteccion se extiende a todo el territorio de Estados Unidos.

Asmmismo, cabe destacar que a nivel federal, dentro de la USPTO, existen dos
registros: el Registro Principal (Principal Register) y el Registro Suplementario
(Supplemental Register). El Registro Principal es en donde se pueden registrar las

marcas inherentemente distintivas, siempre vy cuando hayan sido usadas en el

* Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, op. ¢it.,, T L p. 218.
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comercio, o que hayan adquirido el significado secundario (secondary meaning). Los

efectos de la mscripeion de dicho registro son principalmente los antes mencionados.

En cambio, en el Registro Suplementario, se pueden registrar marcas no consideradas
lo suficientemente distintivas como para inscribirse en el Registro Principal. La
inscripcidn en el Registro Suplementario no confiere los derechos mencionados que
otorga la del Registro Principal. Sin embargo, entre algunos de los beneficios que
confiere, podemos resaltar el de otorgar aviso a los potenciales usuarios de que la

marca estid en uso’’

. Ademds, otorga la ventaja de que con su uso, estos signos,
adquieran el secondary meaning y finalmente puedan ser mscriptos en el Registro

Principal

Por otro lado, cuadra sefialar que en Estados .Um’dos, el derecho de marcas esta regido
principalmente por el titulo 15, de Ja Ley denominada “Lanham Act, 15 United States
Code” de 1946, en adelante “Lanham Act”'. El objeto principal de esta Ley es el de
regular el comercio haciendo accionable el uso engafioso de las marcas; proteger a las
personas frente a actos de competencia desleal v prevemir fraudes por el uso de

reproducciones, copias, falsificaciones o imitaciones de marcas registradas®™.

" “A secondary registry of marks maintained by the USPTO, often for marks not considered
sufficiently distinctive to be listed on Principal Register. Though marks on the Supplemental Register
do not receive all the benefits of regisiration available to marks on the Principal Register, registration -
on the Supplemental Register does allow the owner to use the ® symbol next to its mark, and also
provides notice to potential users that the mark 1s m use”, International Trademark Association:
www.inta.org [pagina web consultada el dia 23/11/07].

*" Section 43(a) of the United States Trademark Act (the “Lanham Act™), 15 U.S.C.

* “The intent of this chapter is to regulate commerce within the control of Congress by making
actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks
used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged
in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the
use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide
rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and
unfair competition entered into between the United States and foreign nations.”, Lanham Act, 15 U.S.C.
§ 1127
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La Lahman Act define a las marcas de la si_guiente forma: -

“cualquier palabra, nombre, simbolo, o device [“marcas o signos

s 93

distintivos de cualquier tipo™ ] o cualquier combinacién de éstos
[usados por una persona] para identificar y distinguir sus productos,
incluyendo un producto Unico, de aqﬁéllos fabricados o vendidos por
otros y para indicar el origen de los productos, incluso si dicho origen

es desconocido™™ .

Por ultimo, tomando en cuenta la definicién de marca contenida en al Lanham Act,
podriamos decir que la legislacién norteamericana se adhiere al criterio amplio (cfr. p.
2). Ello, en virtud de las siguicntes consideraciones: por un lado, no exige la
representacion grafica. Por el otro, dentro de los signos registrables como marcas,
enumera a la palabra device. Como consecuencia de ello, es que se puede entender

que la legislacion en andlisis acepta como marcas a los signos no- tradicionales.

Como se puede observar, el término de trade dress no aparece mencionado en la
Lanham Act. Sm embargo, como ya se dijo, esta figura tiene sus origenes en la
jurisprudencia norteamericana, desde hace mds de cien afios. Las cortes
norteamericanas establecieron el principic de que el fabricante de un producto

destinado al consumo o uso publico “debe poder ver que su producto no esté vestido

% Device: “an emblem, pictorical representation, or distinguishing mark or sign of any kind”, Campbell
Black, M.A., Black’s Law Dictionary, Sexta Edicién.

o "any word, name, symbol, or device or any combination thereof [used by any person] to identify and
distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and
to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127.
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295

con ¢l ropaje de otro™”. Se ha dicho que el propdsito de este pronunciamiento fue el

: . ] . 196
de prevenir actos de pirateria comercial ™.

Historicamente, el trade dress se referia solo a la forma en que un producto era
“vestido” para salir al mercado’ . Con el correr del tiempo el concepto de frade dress
s¢ fue expandiendo, pudiendo incluirse en €l a la forma basica de un producto, su

packaging y su apariencia general® .

En el resto de este capitulo anallizaremos, a través de la jurisprudencia norteamericana,
los requisitos generales que decbe tener el #rade dress para poder ser protegido.
Asimismo, analizaremos a la luz de la legislacién y jurisprudencia norteamericana, la
proteccion que se le otorga en Estados Unidos a esta figura, y en particular en caso de

ser infringida por dilucion.

IV.2. REQUISITOS PARA QUE EL TRADE DRESS TENGA PROTECCION,

ANALIZADOS A TRAVES DE LA JURISPRUDENCIA

En Estados Unidos, durante la década del noventa comenzaron a surgir los leading
cases (precédentes jurisprudenciales) sobre el zrade dress. En las sentencias judiciales
de dichos casos se fueron definiendo los elementos del frade dress que hacen que
dicha figura sea susceptible de proteccién en caso de ser infringida. Existen tres casos
considerados como los pilares en esta cuestién, los que analizaremos seguidamente.

Estos casos jurisprudenciales son: Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc. (1992)%,

* “must see to it that its product is not dressed in the clothes of another”, Charles, E. Hires Co. v.

Consumers’s Co., 100 F. 809,814 (7th Cir. 1900), citado por Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.;
- Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit. p. 5.

% Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 5.

77 Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven 1, Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

o Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven 1., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

* Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 112 8. Ct. 2753, 23 U.S.P.0.2d 1081 (1992).
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Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. (2000)100 y Traffix Devices, Inc. v.

Marketing Displays, Inc (2001)'".
I1V.2.A. Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc. (1992)

El restaurante “Taco Cabana”, que servia comida mexicana, fue inaugurado en 1978
en la ciudad de San Antonio (estado de Texas) y en el afio 1985 ya habian sido
abiertos otros cinco restaurantes con caracteristicas particulares de trade dress'™. El

trade dress de estos restaurantes fue caracterizado de la siguiente forma:

“una atmosfera festiva para comidas con un area interna y un drea de
patio, decoradas con objetos, colores brillantes, cuadros y murales. El
patio incluye areas internas y externas, siendo posible aislar el patio
interno del externo mediante el uso de puertas suspendidas. La parte
externa de la construccion es festiva, con colores vivos y utiliza rayas
pintadas y de ‘neén’ en el contorno de su forma. Toldos v sombrillas

brillantes completan el tema decorative”!®.

En el afio 1985, el restaurante “Two Pesos” abrié un local en la ciudad de Houston
(estado de Texas), con una decoracion esencialmente consistente en el del trade dress
de los restaurantes “Taco Cabana” ya descripta'®. Con posterioridad, debido al éxito,

“Two Pesos” abnio otros restaurantes, con el citado frade dress, en Houston y otras

"% Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc., 529 U.S. 205 (2000).

'V Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 332 U.S. 23 (2001).

' Dinwoodie, Graeme B. y Jamis, Mark D, Trademarks and Unfair Competition Law and Policy,
Agpen Publishers, Nueva York, Estados Unidos, 2004, p. 93.

'®> “a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright
colours, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas with the interior patio
capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the
building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and
umbrellas continue the theme”, Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, op. cit., p- 93-94.

1% Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 85.

39



ciudades (excepto San Antonio). Este hecho origind que en 1987 “Taco Cabana” le

e . T ', 10
iniciara acciones judiciales en base a la Seccién 43(a) de la Lanham Act'™ .

El caso fue sometido a un jurado, el que al responder las preguntas del Tribunal
afirmd que: “Taco Cabana™ poseia un trade dress, el que consistia en un todo, era no-
funcional e inherentemente distintivo, pero no habia adquirido un significado

secundario (secondary meaning) en el mercado de Texas'*®.

Mediante esta decision, la Corte Suprema de Estado§ Unidos resolvi la diferencia de
criterios que existian entre los cireuirs'™ (tribunales de apelaciones). Dicha diferencia
de criterios consistia en que algunos tribunal.es, como el Second Circuit, consideraban
que el trade dress solo era protegible si éste habia adquirido un significado
‘secundario. En cambio, algunos tribunales como el Fifth Circuit, sostenian que la
distintivdad inherente del rrade dress es protegible incluso si no ha adquirido un

significado secundario'®.

En el caso en andlisis, la Corte Suprema hizo una analogia con las reglas que rigen a
las marcas nominativasmg._ Confofme lo resuelto en el caso Abercrombie & Fitch Co.
v. Hunting World Inc., las marcas nominativas se pueden clasificar en las categorias
que a continuacion se mencionan, conforme su grado creciente de distmtividad: (1)

genéricas, (ii) sugestivas, (iii) arbitrarias o (iv) fancifil (o trade dress)'™.

5 Tinoco Soares, José Carlos, op. cit., p. 86.

mf Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, op. cit., p. 93-94.

U7 Circuit Court of Appeals: “tribunal de apelacion federal, en los Estados Unidos, con competencia
territorial sobre varios estados”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C.,
Diccionario Juridico, en inglés y espafiol, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1998.

0% \itchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

1%% Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Ir.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

"® Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 537, F. 2d. 4, 9, 189 U.S.P.Q. 759, 764 (2d Cir.
1976).
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“Los términos genéricos, constituyen el nombre comin de un producto en si mismo.
(¢]. desodorante)”; “las marcas sugestivas sugieren la naturaleza de los bienes, pero no
directamente describen dichos bienes™; “la marca arbitraria es una palabra comin o un
trade dress que tiene significado pero dicho significado no esti relacionado con la
naturaleza de los bienes”; “una marca fanciful (o trade dress) es un signo inventado

solamente para ser utilizado como marca“!'!,

Respecto de las marcas genéricas, se ha dicho que si el principal significado de una
marca es describir €l tipo de producto mds que a su productor, estamos en presencia de

un término genérico el cual no pude ser registrado como marca’ 2.

En el citado fallo Abercrombie se sostuvo que las marcas sugestivas, arbitrarias y
Janciful son protegibles sin la necesidad de probar su significado secundario y en

113

cambio las marcas descriptivas si requieren dicha prueba'’” . Asimismo, se sostuvo

que los términos genéricos nunca son protegibles como marcas.

Finalmente, en el caso Two Pesos la decisién de la Corte Suprema fue que el frade
dress es protegible mediante la Seccion 43(a) de la Lanham Act si cumple con Jos
siguientes requisitos: (i)- distintividad inhérente o (i1) si ha adquirido distintividad a

través del significado secundario'’. En efecto, la Corte sostuvo que el trade dress de

' “aeneric terms constitute the common name of a product itself (e.g. deodorant)”, “a suggestive mark

suggests the nature of the goods, but not directly describe the goods”, “an arbitrary mark is a common
word or trade dress which has meaning, but whose meaning is unrelated to the nature of the goods”, “a
fanciful trademark (or a trade dress) is a made-up mark invented solely for use as a trademark™,
Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven I, Ir.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p- 43.

""" McCarthy, Thomas, citado por Dinwoodie, Graeme B. y Janis, Mark D, op. cit., p. 70.

'3 Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven I, Jr..; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 30.

Ji4 Miichell, Glenn; Wadyka, Steven J., Ir..; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 29.
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Two Pesos era inherentemente distintivo y por tal motivo que no requeria la prueba

de] significado secundario’ .
1V.2.B. Wal-Mart Stores, Inc, v. Samara Bros., Inc. (2000)

En la década del noventa, los demandantes quisieron aprovechar més la proteccién del
trade dress, conforme habia sido avalada por algunos circuizs. Sin embargo, algunas
cortes de apelaciones, como el Second Circuit y el Third Circuit comenzaron a
restringir la protecciéon acordada para el frade dress, especificamente en lo que

concernia a la configuracion de producto™*.

El caso en analisis sent6 las bases, precisamente para la proteccion del frade dress de
configuracion de j)roduczo. Samara Brothers era una compafiia de ropa para nifios
cuyo producto primario era una linea de primavera/verano de un conjunto enterizo de
una especie de algodon, decorado con apliques de corazones, flores, frutas y

L 117
similares’ ',

Wal-Mart, considerado uno de Jos minoristas més grandes de Estados Unidos, le habia
encargado a un proveedor (Judy-Philippine, Inc.) la fabricacién de una linea de ropa
con caracteristicas similares a las de Samara arriba descriptas. Esta linea de ropa habia
sido encargada por Wal-Marr con ¢l proposito de ser vendida en sus locales
comerctales, en la temporada primavera./verané de 1996. Conforme se afirmé en la-
sentencia de la Corte, Wal-Mart le habia enviado a su. proveedor fotografias de Ia linea

de ropa en cuestidn para que ésta la copiara.

' Yarbrough, Robert, “Recent Developments in Trade Dress”, 2001, disponible en:

www.yarbroughlaw.com

"' Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven 1., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 6.

"7 “lts primary product is a line of spring/sunmmer one-piece seersucker outfits decorated with
appliqués of hearts, flowers, fruits, and the like”, Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc., 529 U.S.
205 (2000). '
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Sobre Ia base de estos hechos, Samara demandé a Wal-Mart, a su proveedor y a los
distribuidores de Samara. En dicha demanda, la actora reclamé infraccién al copyright
(basandose en la réplica que Wal-Mart hizo de sus disefios), fraude a los

consumidores, competencia desleal e infraccidn al trade dress.

Todos los demandados, excepto Wal-Mart, llegaron a un acuerdo antes del juicio.
Después del juicio, el jurado presentd un veredicto a favor de Samara. Este fallo fue
sustentado en el hecho de que hubo infraccidn al copyright v que ademas el trade

dress que reclamaba Samara era inherentemente distintivo.

Luego de este veredicto, Wal-Mart apelé como una cuestion de puro derecho y alegd,
entre otras cuestiones, que los disefios de Samara no constituian un frade dress

distintivo que pudiera ser protegido bajo la Seccién 43(a) de la Lanham Act.

El juez de distrito''®

(de primera instancia) denegd el recurso de Wal-Mart e hizo
lugar al reclamo de Samara por un total de 1,6 millones de dolares. El Second Circuit
confirmé la denegacion del recurso y afirmé que habia suficiente evidencia para

apoyar al veredicto de] jurado''”.

.y . . .12 ‘o . L
Luego, la Corte Suprema concedi6 certioriari'™" {(por avocacion) el recurso y se limitd
a analizar la siguiente pregunta: “;Qué debe ser demostrado para determinar que el

disefio de un producto sea inherentemente distintivo, conforme al propésito de la

Y8 District Court: “tribunal de distrito. Fn los Estados Unidos, v particularmente en su sistema judicial
federal, se trata de tribunales unipersonales de primera instancia; existe por lo menos uno por estado.”,
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., Diccionario Juridico, op. cit.

"** Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven J., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 65.

2 Certiorari; “auto por el gque un tribunal superior, como consecuencia de un recurso ante €1, decide
avocarse el conocimiento de una causa, solicitando al tribunal inferior correspondiente su elevacion”,
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Eleanor C., Diccionario Juridico, op. cit.
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»121 . ey ;o
777", Mediante una opinién unanime,

proteccion del trade dress de la Lanham Act
pronunciada por el Juez Scalia, se sostuvo que la conﬁguracién de un producto nunca
es inherentemente.distintiva, y para ser protegida sef requierc la prueba del secondary
meaning. Como vemos, este fallo marca una diferencia con el caso Two Pesos, dado

que en éste ultimo se habia considerado que el frade dress del restaurante era

inherentemente distintivo.

Asimismo, otra de las diferencias qué pueden observarse en ambos casos es que en
Two Pesos, al tratarse de la decoracion de un restaurante podria ser considerado como
un packagiﬁg. En cambio en Samara se trata de la configuracién de un producto;
Habida cuenta de ello, puede obsewaisc que a partir de Samara se empieza a

diferenciar el frade dress del packaging del disefio.

Por otro lado, cabe remarcar que no siempre es facil determinar cuando un trade dress
lo es de un packaging y cuindo lo es de configuracion de producto. Sin embargo, en
el caso en analisis la Corte sostuvo que “(...) la frecuencia y la dificultad de tener que
distinguir entre disefio de producto y packaging de producto sera mucho menor que la
frecuencia y dificultad de temer que decidit cuando un disefio de producto es

inherentemente distintivo™'*.

A fin de ilustrar un posible caso en donde sea dificultoso encuadrarlo en una
categoria de trade dress, la Corte brinda el ejemplo de la botella de Coca-Cola que

mencionamos a continuacion:

"1 “What must be shown to establish that a product’s design is inherently distinctive for purposes of
Lanham Act trade-dress protection?”, Mitchell, Glenn; Wadvke, Steven I, Jr.; Jacobs, Hara Ky Lee,
Melissa L., op. cit., p. 66.

' “we believe, however, that the frequency and the difficulty of having to distinguish between product
design and product packaging will be much less than the frequency and the difficulty of having to
decide when a product design is inherently distinctive”, Wal-Murt Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc., 529
U.8. 205 (2000).
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“una clésica botella de Coca-Cola, por ejemplo, puede constituir
packaging para aquellos consumidores que beben Coca-Cola y luego
descartan Ia botella, pero puede constituir el producto en si mismo
para aquellos consumidores que son coleccionistas de botellas, o parte
del producto en si mismo para aquellos consumidores que compran
Coca-Cola en la clasica botella de vidrio, mas que la lata, porque

55123

piensan que es mas elegante beber de la botella

Como se observa, en este caso se puede considerar tanto que la botella en cuestién es
un packaging inherentemente distintivo, como también, que es el disefio del producto

- . 124
para el caso de los coleccionistas, el cual requiere prueba del secondary meaning’*”.

En conclusion, podembs decir que lo que hizo este fallo fue demostrar la importancia
de determinar el tipo de trade dress, a efectos de saber cudl es su proteccion. Dado
que el frade dress de la configuracion de un producto munca es considerado
inherentemente distintivo y, para su proteccién, siempre se requiere la prueba del

significado secundario.
1V.2.C. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001)

La empresa Marketing Displavs era la titular de dos patentes de unos mecanismos
utilizados como sefales de transito. Estos mecanismos estaban construidos sobre dos
resortes que permitian que estas sefiales se mantuvieran en forma horizontal, en caso

de que soplara el viento o las condiciones climéaticas fueran adversas. Tal como afirmé

' “a classic glass Coca-Cola bottle, for instance, may constitute packaging for those consumers who

drink the Coke and then discard the bottle, but may constitute the product itself for those consumiers
who are bottle collectors, or part of the product itself for those consumers who buy Coke in the classic
glass bottle, rather than a can, because they think it more stylish to drink from the former”, Wal-Mart
Stores, Inc. v. Samara Bros. Inc., 529 1U.S. 205 {2000).

" Yarbrough, Robert, op. cit.
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la Corte en el caso en analisis, “Marketing Displays, Inc. (MDI) habia fundado un
negocio exitoso en la fabricacién y venta de sefiales incorporando la caracteristica de

la patente™'®*.

Durante €l término de duracién de la patente, el competidor Traffix Devices introdujo
una sefial en la que los resortes se encontraban posicionados de la misma forma'%. Si
bien, Marketing Displays le habia ganado el litigio por infraccién a su patente, cuando

la vigencia de esta patente se venci6, Traffix Divices introdujo una sefia) similar'?’.

Sobre la base de estos hechos, Marketing Displays demandd a Traffix Devices a fin de
obtener lé proteccion del trade dress de su producto, conforme la Seccidn 43(a) de la
“Lanham Act”. En el litigio, la actora sostuvo que sus sefiales “eran reconocidas por
sus compradores y usuarios (...) por su disefio de resortes duales que era visible cerca

i 128

de la base de la sefial” =*. Con este argumento, Marketing Displays pretendio

demostrar la existencia del frade dress en la apariencia visual de Jos resortes.

El Juez de Distrito (de primera instancia) fallé en contra de Marketing Displays
sosteniendo que no se pudo determinar que MDI haya establecido significado
secundario en su presunto frade dress'®. Por su parte, la Corte de Apelaciones del
Sixth Circuit revirti6 este fallo sosteniendo que el disefio era no-funcional dado que
era posible modificarlo. Al respecto, y citando al fallo Qualitex v. Jacobson Products,

sostuvo que para considerar a la caracteristica de un producto como funcional “‘el uso

13 «(_..) Marketing Displays, Inc. (MDI), established a successful business in the manufacture and sale

of sign stands incorporating the patent feature™, Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Ic., 532
U.S. 23 (2001),

126 Yarbrough, Robert, ibidem.

"*7 Yarbrough, Robert, ibidem.

1% “[the signs] were recognizable to buyers and users (...) because the dual-spring design was visible
near the base of the sign.”, Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displavs, Inc., 532 U.S. 23 (2001).

"% “n6 reasonable trier of fact could determine that MDI has established secondary meaning”, District
Court, citado en Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).
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exclusivo de [esta] caracteristica debe poner a los competidores en una significativa
desventaja no relacionada con la reputacion (...)" antes que la proteccién de trade

dress sea denegada sobra la base de funcionalidad”'*°.

Finalmente, la Corte Suprema, revirtié el fallo de la Corte de Apelaciones bajo las
consideraciones que a continuacién se expondran: la Corte afirmé que la proteccion
del trade dress en generai debe subsistir excepto que un derecho de propiedad
intelectual, como una patente o un derecho de autor, proteja a dicho trade dress. Sin
embargo, observd que en este caso sobre ¢l trade dress habfa existido un derecho

mtelectual de patente, el que va se encontraba expirado.

Por el motivo arriba mencionado, el principal planteo que se formulé dicho Tribunal
fue cudl es el efecto de una patente vencida en un reclamo de frade dress. Sostuvo que
esta cuestion tenia vital importancia paré resolver el reclamo de trade dress. Ello, en
virtud de que considerd que “una patente de utilidad es evidencia fuerte de que las
caracteristicas de las patentes réclamadas a ese respecto son funcionales”.
Asimismo, agregd que “[djonde la patente expirada reclamé las caracteristicas en
cuestion, quien intenta fundar proteccion de frade dress debe llevar la pesada carga de
demostrar que la caracteristica es no-funcional, por ejemplo demostrando que es

simplemente ornamental, incidental o un aspecto arbitrario del mecanismo™'>?.

B39 «oxclusive use of [the] feature must put competitors at a significant non-reputation-related

disadvantage (...)" before trade dress protection is denied on functionality grounds.”, Traffix Devices,
Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.8. 23 (2001), citando al fallo Qualitex Co. V. Jacobson
Products Co., 514 U.S. 159, 165 (1995).

131 «A utility patent is strong evidence that the features therein claimed are functional.”, Traffix Devices,
Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.8. 23 (2001).

B2 “Where the expired patent claimed the features in question, one who seeks to establish trade dress
pretection must carry the heavy burden of showing that the feature is not functional, for instance by
showing that it is merely an ornamental, incidental, or arbitrary aspect of the device.”, Traffix Devices,
Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.8. 23 (2001).
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La Corte Suprema entendié que Markeﬁng Displays no pudo demostrar que la
caracteristica del presunto frade dress era no-funcional. A fin de argumentar esta
decision, la Corte cité a la definicién brindada en el caso Inwood, mediante la que se
sostuvo que en general, la caracteristica de un producto es funcional “si ésta es
esencial para el uso 0 propésitol del articulo o si afecta el costo o calidad del

r -2 13
articulo™'.

IV.2.D. Conclusiones

Como conelusion de los fallos jurisprudenciales analizados, se puede resaltar que para
que el trade dress sea protegido bajo la Seccidén 43(a) de la Lanham Act, deben

considerarse los siguientes elementos:

(0 En el caso del frade dress de packaging se requicre que éste sea
mherentemente distintivo o que haya adquirido un significado secundario.

(11)  En el caso del trade dress de configuracidn de producto, éste nunca puede
ser considerado mmherentemente distintivo y por consiguiente, para ser
protegido, siempre requicre la prueba del significado secundario.

(u11)  El trade dress debe ser siempre no-funcional. En el caso de que haya
existido un derecho de patente sobre un frade dress, quien alega la

proteccidn debe demostrar su no-funcionalidad.

De lo expuesto, se puede advertir que la doctrina en andlisis considera que el trade
dress puede ser tanto de configuracion de producto como de packaging, incluyendo

dentro de este ultimo a la decoracidn o estilo de un local comercial. Asimismo,

1533 «

if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article”,
Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001), citando al fallo Jnwood
Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850, n. 10 (1982).
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determina la importancia de diferenciar cuando se esta en presencia de uno u otro tipo
de frade dress. Ello, en virtud de que como puede observarse, son mayores las
exigencias para la proteccién del trade dress de configuracién de producto que para la

del trade dress de packaging.
IV.3. DILUCION
IV.3.A. La FIDA (Federal Trademark Dilution Act)

El 16 de encro de 1996, en Estados Unidos, entré en vigencia la Ley denominada
Federal Trademark Dilution Act of 1995 (Ley Federal de Dilucién de Marcas), en
adelante “FTDA”, que modificé la Seccion 43 de la Lanham Act. Sin embargo, antes
del dictado de esta ley, la doctrina de la dilucién se venia aplicando en Estados
Unidos, no sélo para las marcas cdnsistentes en palabras sino también para el frade

14 A pesar de ello, con anterioridad al dictado de la FTDA no habia un criterio

dress
uniforme entre las cortes sobre la aplicacion de la doctrina en cuestién. Por tal motivo,
- se ha dicho que Ia finalidad de esta Ley fue la de “garantizar un estandar de proteccién
nacional y resolver los problemas generados por la asimétrica regulacion estadual”'*®.

Asimismo, se ha dicho que dado que algunas cortes eran reacias a aplicar las normas

anti-dilucién, otro de los propdsitos de Ia FTDA fue el de evitar el forum-shopping**®.
Bajo la “FTDA” la dilucién es definida de la siguiente forma:

“la disminucion de capacidad de una marca famosa de identificar y

distinguir productos y servicios, a pesar de la presencia o ausencia de

% Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven ., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 158.

"5 Marzetti, Maximiliano, op. cit., p. 32.
"¢ Kim, Yong Sun, op. cit.,, p. 191.
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(1) competencia entre el duefio de la marca famosa y otras partes, o (2)

probabilidad de confusién, error o engafio” "’

Al respecto, el House Report'>® ha dicho que la citada definicién de dilucion
contenida en la FTDA “fue disefiada para abarcar todas las formas de dilucién
reconocidas por las cortes, mncluyendo dilucién por empafiamiento (blitrring), por
denigracion (tarnishment) y menosprecio, y por disminucién”™ . A nuestro entender,

el menosprecio y 1a disminucion se encuentran comprendidos dentro del tarnishment.

Por otro lado, la FTDA determinaba cuales era los requisitos que debe cumplir el
titular de una marca famosa para poder interponer una injunction'*® (medida cautelar),

Al respecto dispone:

“El duefio de una marca famosa tendra derecho, sujeto a los principios
de equidad y sobre los términos que la corte considere razonable, a una
injunction contra el uso comercial que otra persona haga de la marca o
nombre comercial en el comercio, si tal uso comienza luego de que la

marca se haya convertido en famosa y cause dilucién de una cualidad

B7 “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and
distinguish goods and services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the
owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”,
Lanham Act, 15 U.S.C.§ 1127, :

B% House Report: informe de la Camara de Diputados, en este caso particular redactado por el Comité
Judicial.

139 «ris] designated to encompass all forms of dilution recognized by the courts, including dilution by
blurring, by tarnishment and disparagement, and by diminishment.” [sic], 7he House Report, citada por
Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven 1., Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 160.

" Injunction: “orden, mandamiento o decreto Judicial mediante el que se impone a alguna de las partes
una obligacién de hacer o de abstenerse de determinado acto o conducta. Es un concepto amplio,
derivado del régimen de EQUITY (...), que abarca figuras equivalentes a las érdenes de no innovar, de
cesar y abstenerse e inhibitorias”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Hoague, Fleanor C.,
Diccionario Juridico, op. cit.

50



distintiva de la marca, y para obtener alguna ofra reparacién o

T g 5141
proteccion judicial tal como se contempla en esta sub-seccidn™ ™.

En primer lugar, cabe remarcar que para que proceda la injunction, la citada norma
alude al término “marca famosa”. Al respecto, la FTDA fijaba ocho criterios
orientadores pero no obligatorios, a fin de determinar cuando una marca es famosa y

por consiguiente susceptible de ser protegida por dilucién’*?.

Asimismo, la FTDA establecia que el duefio de la marca famosa que inicia una
injunction, tiene ademas derecho a interponer upa accién integral de dafios v
perjuicios, sélo en los siguientes supuestos: (i) que se demuestre que el demandado
haya usado la marca famosa con la intencién de comerciar con la reputacién de su

duefio (dolo del demandado) o (ii) que cause dilucién a la marca famosa'®,

Por tultimo, la FTDA establecia que no pueden entablarse las acciones antes

mencionadas en los siguientes supuestos:

“(a) Uso leal de una marca famosa por otra persona cn publicidad

comercial comparativa o promocioén para identificar los productos o

! “The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such

terms as the court deems reasonable, to an injuntion against another person’s commercial use in
commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes
dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this
subsection”, Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

142 «(2) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (b) the duration and extent of use
of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (c) the duration and
extent of advertising and publicity of the mark; (d) the geographical extent of the trading area in which
the mark 1s used; (e) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (f) the
degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks’ owner
and the person against whom the injunction is sought; (g) the nature and extent of use of the same or
stmilar marks by third parties; and (h) whether the mark was registered under the Act of March, 3,
1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register”, Lanham Act, 15 US.C. §
1125(c)1). '

5 <in an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to
mjunctive relief as set fourth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction
is sought willfully intended to trade on the owner’s reputation or to cause dilution of the famous mark
(...)".Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2).
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servicios del duefio de la marca famosa que se encuenfran en
competencia; (b) Uso no comercial de la marca; (¢} Todas las formas

. . v 144
de informe y comentario de noticias” .

Uno de los proBIemas que enfrento la redaccidn de la FTDA, es que incorporaba de
forma ambigua uno de los requisitos para que el duefio de la marca famosa pudiera
interponer una injunction. En efecto, disponia como uno de estos requisitos que el uso
de la marca “cause dilucién a la cualidad distintiva de la marca”, (“if such use (...

causes dilution of the distinctive quality of the mark™)'*.

Por tal motivo, algunas cortes inferiores sostenian que la FTDA requeria la prueba de
dafio real (actual harm). En cambio, otras cortes sostenian que lo que se requeria era
la existencia de la posibilidad de dilucion (likelihood of dilution). Como consecuencia
de esta diferencia de interpretacion, la Corte Suprema en el afio 2003 se expide
certiorari en el fallo Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc’*. En este caso, la Corte
realizando una interpretacién de la FTDA, argument6 que “(...) al menos cuando las
marcas en cuestion no son idénticas, el simple hecho de que los consumidores asocien
mentalmente a la marca del usuario junior con la marca fafnosa no es suficiente para

%147

entablar una demanda por dilucion™ "', En efecto, sostuvo que cuando las marcas no

son idénticas, para que prospere una accion anti-ditucioén, se requiere la prueba de

J# “(a) fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or

promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark; (b)
Noncommercial use of 2 mark; (¢} All forms of news reporting and news commentary.”, Lanham Act,
13 US.C. § 1125(c)(4).

5 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1)

8 Vicior Moseley and Cathy Moseley, dba Victor’s Litile Secret, Petitioners v. V. Secret Catalogue,
Ine., 537 U.S. 418 (2003). .

7 4.} at least where the marks at issue are not identical, the mere fact that consumers mentally
associate the junior user’s mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution.”,
Victor Moseley and Cathy Moseley, dba Victor’s Little Secret, Petitioners v. V. Secret Catalogue, Inc.,
537 U.S. 418 {2003).
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dilucién real (actual dilution). Es decir, que efectivamente se pruebe la disminucién

~de la capacidad distintiva.
IV.3.B. La TDRA (Trademark Dilution Revision Act)

Como ya se dijo, el propdsito de la FTDA fue el de brindar un estindar minimo de
proteccion a la dilucion en Estados Unidos. Sin embargo, su redaccién en algunos
aspectos no habifa sido del todo clara y dio lugar a interpretaciones divididas. Entre

algunos de estos aspectos controversiales, podemos citar a los siguientes:

Tal como se mencioné anteriormente, en el caso Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.
se interpretd que, conforme a la FTDA, para que prospere una accion anti-dilucion se
- requiere la prueba de la dilucion real (actual dilution). Sin embargo, en la prictica la
prueba de la actual dilution era muy dificil de obtener. Como consecuencia de ello,
bajo los pardmetros sentados en este precedente, podria decirse que en la practica
devenia muy dificultoso, si no imposible, poder entablar una accién anti-dilucién

exitosa.

Asimismo, como se apuntd, se ha interpretado que la FTDA Vse aplicaba tanto para el
blurring como para el tarnishment. Sin embai'go, la FTDA no hacia mencién expresa
a los tipos de dilucion a los que se aplicaba, ni tampoco definfa .al tarnishment.
Ademis, esta ley tampoco hacia mencién alguna respecto de si los casos de parodia

eran protegidos por dilucién.

Por otro lado, si bien la FTDA sent6 ocho criterios orientadores respecto de qué debia
tenerse en cuenta para considerar a una marca como famosa, esta Ley no definia el

término de fama.
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Por Giltimo, la FTDA no especificaba qué tipo de distintividad debia poseer una marca

para poder ser protegida bajo esta Ley.

Como consecuencia dé los vacios de la FTDA, en octubre de 2006, fue suscripta por
el presidente George W. Bush la Ley Federal denominada The Trademark Dilution
Revisioﬁ Act of 2006 (Modificacién a la Ley de Dilucién de Marcas), en adelante
“TDRA”. Esta Ley modificé a la FTDA respecto de las cuestiones antes mencionadas,
las que fueron incorporadas a la Seccién 43 de la Lankham Act. En relacion a tales

cuestiones, veremos las principales modificaciones introducidas por la TDRA.

Respecto de la prueba de la dilucion, la TDRA establece que la prueba estandar serd
satisfecha si el actor demuestra Ja “posiblidad de dilucion” (likelihood of dilution)"*®.
Es decir, esta posibilidad de dilucién no depende de la prueba de un real dafio

TR
(3C()1'10THICO1 9.

En relacién a los tipos de dilucién susceptibles de proteccion, la TDRA define a la
dilucién por blurring de la siguiente forma: “(...) es una asociacién surgida de la
similitud entre una marca o nombre comercial y una marca famosa que perjudica la
distintividad de la marca famosa”iso. También enumefa cuales son los factores
relevantes que una corte debe tener en cuenta para determinar que una marca o

nombre comercial pueda causar dilucion por blurring"’.

198 | anham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(2XB).

149 K aseke, Elson, op.cit., p. 235.

1% “dilution by blurring is association arising form the similarity between a mark or trade name and a
famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark”, Lanham Act, 15 US.C. §
1125(c)(1).

! “In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may
consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity betwen the mark or
trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous
mark. {iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use
of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or
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Respecto de la dilucién por tarnishment, la TDRA la define de esta manera: “es una
asociacion surgida de la similitud entre una marca o nombre comercial y una marca

famosa que dafia la reputacién de la marca famosa” .

Asimismo, la TDRA menciona expresamente que no se puede accionar por dilucion,
ni come blurring mi como tarnishment, en los casos que se haga un uso leal de
“parodia”, critica o comentario sobre la marca famosa o los bienes o servicios del

o~ 153
duefio de esta marca famosa .

En relacion a la fama, la TDRA la define de la. siguiente forma: “(...) una marca es
famosa si es ampliamente reconocida por el publico consumidor general de los
‘Estados Unidos como una designacion de origen de los bienes o servicios del duefio
de la marca”'®*. Asimismo, a fin de determinar si una marca posee el requisito del
grado de reconocimiento, establece que las cortes deben tomar en consideracién todos
los factores relevantes. A tales efectos hace una enumeracién no taxativa de estos

155
factores relevantes'-.

trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between
the mark or trade name and the famous mark.”, Lanham Act, 1125(c)(2}(B).

1% «dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name
and a famous mark that harms the reputation of the famous mark”, Lanham Act, 15 US.C. §
1125(c)(2)(C).

% 1 anham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(3)A)).

B4« ) a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United
States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner”, Lanham Act, 15 U.S.C,
§ 1125(c)(2)(A).

155 “In determining wether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider
all relevant factors, including the following:’(i) The duration, extent, and geographic reach of
advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
'(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
*(iii) The extent of actual recognition of the mark. *(iv) Wether the mark was registered under the Act
of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”, Lanham Act,
1125{e)(2)A). .
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Por tltimo, establece cual es la distintividad que se requiere para que el titular de una
marca famosa tenga derecho a entablar una injunction. En efecto, dispone que ésta

distintividad puede ser tanto inherente como adquirida (secondary meaning)*>®.
IV.3.C. La TDRA vy el trade dress de configuracion de producto -

Al 1gual que en el resto de la Lanham Act, ni la FTDA ni la TDRA, hacen réferencia
alguna al frade dress. A pesar de ello, se ha sostenido que no habria razén para limitar
la proteccion de la FTDA solamente a marcas nominativas o nombres comerciales y
excluir de dicha proteccién al rrade dress'’. Sin embargo, un conflicto constitucional
se plantea entre lg proteccion del frade dress de configuracion de producto bajo la

TDRA vy la proteccidn que otorgan las patentes.

Las patentes otorgan al inventor un derecho limitado en el tiempo de excluir el uso o
venta del invento por terceros™®. En Estados Unidos las patentes pueden ser tanto de
utilidad (urility patenf) como de disefio (design patent). Los requisitos para poder
registrar en el USPTO una patente de utilidad son que el descubrimiento sea nuevo,
atil y no obvio'™. Para el caso de Jas patentes de disefio, ée exige que ¢l invento sea

.. 160
nuevo, original y ornamental ®.

"** Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

]f7 Mitchell, Glenn; Wadyka, Steven I, Jr.; Jacobs, Hara K.y Lee, Melissa L., op. cit., p. 164.

1% “a property right granted by the Government of the United States of America to an inventor “to
exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United
States or importing the invention into the United States” for a limited time in exchange for public
disclosure of the invention when the patent is granted”, United States Patent and Trademark Office:
www.uspto.gov [pagina web consultada el dia 05/03/08].

¥ Utility patent; “may be granted to anyone who invents or discovers any new, useful, and
nonobvious process, machine, article of manufacture, or composition of matter, or any new and useful
improvement thereof”, United States Patent and Trademark Office: www.uspto.gov [pagina web
consultada el dia 05/03/08].

% Design patent: “may be granted to anyone who invents a new, original, and ornamental design for
an article of manufacture”, United States Patent and Trademiark Office: www.uspto.gov [pagina web
consultada el dia 05/03/08].
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En cuanto a las marcas, éabe mencionar que la proteccién que brindan es ilimitada en
el tiempo, toda vez que pueden ser renovadas indefinidamente. Por otro lado, debe
resaltarse que las marcas no brindan el monopolio absoluto de uso que brindan las
patentes. Al respécto, se ha dicho que la proteccion de las marcas es mas himitada,
dado que tradicionalmente se requiere la posibilidad de confusién por parte de los
consumidores'®'. Por ello, hay quienes sostienen que precisamente, la posibilidad de
confusidn es la linea de demarcacidon entre la proteccion de las patentes y la préteccién
de las marcas'®. Sin embargo, el hecho de que se exfienda ese. limite no genera
colisidn en el caso de ciertas marcas, como las marcas nominativas o el frade dress de
packaging. En cambio, existe colision cuando se busca proteger por dilucitn al trade

dress de configuracion de producto.

Volviendo sobre la TDRA, hemos mencionado que esta Ley ha brindado un estandar
minimo de proteccion a la dilucidn, respecto de algunos aspectos controversiales que
no estaban del todo claros en la redaccidn de Ja FTDA. Entre estos aspectos
controversiales, podemos mencionar que la FTDA no especificaba qué tipo de
distintividad debia poseer una marca famosa para ser protegida por dilucion. Al
respecto, la TDRA establece qu.é la distintividad que se requiere es tanto inherente

como adquirida (secondary meaning).

Como hemos analizado en el fallo Wal-Mart, el trade dress de configuracion de
producto nunca se considera inherentemente distintivo y, para ser protegido, debe

haber adquirido distintividad a través del secondary meaning. Por tal motivo, podria

181 {_atimer, Hugh v Ablin, Karyn K., “Stezalth Patents: The unconstitutionality of protecting product
designs under the Federal Trademark Dilution Act”, The Trademark Reporter, Vol. 80, 2000, p. 490.
182 L atimer, Hugh y Ablin, Karyn K, op. cit., p. 496.
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afirmarse que la TDRA protege al trade dress de configuracion de producto, toda vez

que admite a la distintividad adquirida.

A fin de establecer un Hmite a la proteccién del trade dress de configuracién de
producto, €l autor Kim Yong Sun en su tesis doctoral defendida en el afio 2006 en
Washington University (St. Louis, Estados Unidos), propone la siguiente solucidn:
que las Unicas marcas susceptibles de ser protegidas por dilucion sean Ias

inherentemente distintivas'® .

De esta forma, tomando en cuenta el principio
establecido en el fallo Wal-Mart, el trade dress de configuracion de producto no
podria ser protegido por dilucién. Porque toda vez que conforme lo establecido en

dicho fallo, este tipo de frade dress nunca puede ser considerado inherentemente

distintivo.

A nuestro entender, la solucion brindada por ¢l mencionado autor resulta una efectiva
herramienta para limitar la proteccidn por dilucidn respecto del trade dress de
configuracion de producto. A pesar de ello, nos cuestionamos st esta solucidén no
podria resultar injusta para el resto de las marcas famosas que hayan adquirido

distintividad a través del secondary meaning.

"% Kim, Yong Sun, op. cit., p. 244.
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CAPITULO V

LA PARTICULAR SITUACION DE LA AD EN LA LEGISLACION

ECUATORIANA
V.1.LA AD BAJOLALEY 83

La Ley ecuatoriana de Propiédad Intelectual (Ley 83 de 1998), en su art. 194 establece
cuales son los requisitos para registrar un signo como marca'®. En el citado articulo,
se exige ademds de la distintividad, que los signos sean suscéptibles de ser
representados graficamente. Es por este Gltimo requisito, que consideramos que esta

legislacion podria ser encuadrada dentro de los sistemas denominados restringidos.

Sin embargo, a diferencia de otras legislaciones latinoamericanas consultadas'®, 1a
legislacion ecuatoriana es la unica que denomina y define a la AD. En efecto, el art.
235, legisla a la AD bajo el nombre de “apariencia distintiva” y la define de la

siguiente forma:

“Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas,
presentaciones, estructuras y diseflos caracteristicos y particulares de
un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la

presentacion de servicios o venta de productos™.

% Art. 194: “Se entenderd por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en -
el mercado. Podrdn registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y
susceptibles de representacion grafica. (...}

185 Acverdo de Cartagena (Decision 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comisién Andina), Bolivia
{Ley Reglamentaria de Marcas), Brasil (Ley N° 9.279), Chile (Ley N© 19.039), Costa Rica (Ley N°
7.97%), Guatemala (Decreto N° 57-2000), Honduras (Ley N° 12.99 E), México (Ley de la Propiedad
Industrial), Nicaragua (Ley N° 380), Panami (Ley N° 35 de 1996), Paraguay (Ley N° 1.294), Peru
{Decreto Legislativo N° §23), Uruguay (Ley N° 17.011), Venezuela (Ley de Propiedad Industrial det
02/09/55).



Tal como surge del art. 235 antes transcripto, la figura en estudio se encuentra
limitada a los establecimientos comerciales. Asimismo, cabe mencionar que esta Ley,
en su art. 236, le otorga a las “apariencias distintivas” la misma proteccion que a los

nombres comerciales'®.

Por su parte, el art. 230 de la Ley en analisis, establece que los nombres comerciales
estan protegidos sin obligacidén de registro v que su uso exclusivo nace de su uso
publico, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses'®. Sin
embargo, dicho articulo permite el registro de los nombres comerciales ante la
Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de constituir una presuncion de
propiedad a favor de su titular. Por ultimo, conforme se desprende del ultimo parrafo
del articulo en cuestién, esta inscripcion es declarativa y no atributiva, a diferencia del

. 168
registro de una marca = .

V.1.A. Elementos que pueden ser registrados como AD

Antes de adentramos en esta cuestién es importante sefialar gue, segun afirmaron las
editoriales juridicas y abogados especialistas ecuatorianos que fueron consultados, no
hay doctrina publicada sobre la “apariencia distintiva”. Por tal motivo, Ila
investigacién de este capitulo, y en particular de esta seccidn, se realizé mediante el

didlogo directo con autoridades en la materia. Alin cuando, debemos mencionar que al

196 Art. 236: “Las apariencias distintivas seran protegidas de idéntica manera que los nombres
comerciales”.

%7 Art. 230: “El nombre comercial serd protegido sin obligacién de registro. El derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial nace de su uso piblico y continuo y de buena fe en el comercio, por
al menos seis meses. Los nombres comerciales podran registrarse en la Direccion Nacional de
Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusive solamente se adguiere en los términos previstos
en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presuncion de propiedad 2 favor de su

titular.

168 « . L, . L,
Art. 216: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por su registro ante la Direcclon

Nacional de Propiedad Industrial.”
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finalizar la redaccién de este capitulo hemos tomado conocimiento de la existencia de
una tesis doctoral de una autora ecuatoriana, en la que se estudio a la AD bajo la Ley
83, entre otras legislaciones'®. Este trabajo también formé parte de la bibliografia

consultada en nuestra disertacion.

Como ya apuntamos, la “apariencia distintiva” en Ecuador se encuentra limitada a
locales comerciales. Habida cuenta de ello, el especialista écuatoriano Carlos Alberto
Arroyo del Rio Verdeﬂi”o, nos indicé que en caso de pretender proteger a otros
~ elementos (como la forma de los productos, de los envases o uniformes), habra que

: . , 171
hacerlo mediante el registro de éstos como marca .

En cuanto a la practica en Ecuador, nos manifesté que por la limitacion arriba
mencionada, lo que se hace generalmente es registrar como “apariencia distintiva” al
interior v al exterior del establecimiento comercial ™%, Este registro generalmente se
realiza mediante fotos, disefios, planos, ctcétera'”. En cambio, el resto de los
elementos que son separables del establecimiento, pero que a nuestro entender forman
parte de su AD, se registran como marcas (por ejemplo, los uniformes de los

empleados)’ .

De lo manifestado por el citado especialista, es importante también resaltar que antes

s6lo se podia proteger el exterior del establecimiento. En cambio, en la actualidad

1% Davalos Carrasco, Lorena, “La apariencia distintiva come nueva forma en el derecho intelectual”,
tesis doctoral defendida en la Pontificia Universidad Catélica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2002,

170 Arroyo del Rio Verdetli, Carlos Alberto, Doctor en Jurisprudencia, tesis doctoral presentada sobre
“Valoracién de Activos Intangibles en Propiedad Intelectual, enfoque marcario”, Sub-Director del
estudio Falconi Puig Abogados, Quito, Ecuador.

""" Arroyo del Rio Verdelli, Carlos Alberto, correo electrénico del dia 05/07/07.

172 Arroyo del Rio Verdelli, Carlos Alberto, correo electrénico del dia 10/07/07.

173 Arroyo del Rio Verdelli, Carlos Alberto, ibidem.

174 Arroyo del Rio Verdelli, Carlos Alberto, ibidem.
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también se puede registrar su interior' . A pesar de la limitacién que le impone la Ley
ecuatoriana a la AD, consideramos que el hecho de que actualmente se permita
registrar también el interior de los locales, demuestra que se ha podido expandir la

proteccién de esta figura.

En cuanto a la limitacion de la proteccion de la “apariencia distintiva”, tal como esta
consagrada en la ley en andlisis, el especialista ecuatoriano Manue] Ferndndez de
Cérdoba'™®, nos comenté las cuestiones que se expondran seguidamente. Esta
limitacidn, si es tomada en su estricta literalidad, el fin y eficacia de la AD se reduciria
solo a los establecimientos como tales’’’. Es decir, la aplicacién literal de esta figura
se circunscribiria Unicamente a los locales empleados para la comercializacién de
productos o prestacién de servicios'*. Sin embargo, el referido especialista entiende
que el concepto de la “apariencia distintiva” podria extenderse a la comercializacion
de bienes y a la prestacion de servicios que se efectian en forma itinerante o
ambulante (por ejemplo, venta de bebidas, helados, tarjetas de telefonia mévil,

prestacion de servicios de correo, etc.)”g.

En este mismo sentido, nds manifesté que también podﬁa extenderse el concepto de
AD a los atuendos y apariencias que utilizan los vendedores y/o proveedores. Al
respecto sefiald, que estos atuendos y apariencias en algunos casos llegan a ser de una
original.idad y pecu]iaridad distintiva *al extremo de lo casi ridicﬁlo y hasta

histridnico” que generan en el publico consumidor un efecto asociativo (por e¢j:

17 Arroyo del Rio Verdelli, Carlos Alberto, ibidem.

7® Fernandez de Cérdoba, Manuel, Doctor en Jurisprudencia, Profesor a cargo de las asignaturas
“Propiedad Intelectual” (Universidad San Francisco de Quito) v “Propiedad Industrial” (Pontificia
Universidad Catélica del Ecuador).

7 Femn4ndez de Cérdoba, Manuel, correo electrénico del dia 20/07/07.

% Feméandez de Cérdoba, Manuel, ibidem.

' Fernandez de Cérdoba, Manuel, ibidem.
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utilizacién de ciertos vehiculos para proveer ciertos servicios, tales como patines,

.. . 180
bicicletas, motos, autos y camiones, etc.) .

Por nuestra parte, coincidimos con el planteo efectuado por el Doctor Fernandez de
Cordoba. Dado que 105 vehiculos (utilizados por los vendedores y/o proveedores) y
los uniformes (utilizados por los empleados), si son lo suficientemente distintivos
'pueden cumplir la funcién de identificar a la actividad comercial. Por consiguiente,
entendemos que estos elementos también deberian poder ser protegidos por la figura

de la “apariencia distintiva” consagrada en la legislacion ecuatoriana.
V.2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Conforme a lo dispuesto en la Ley 83, y tal como se desprende de la documentacién
adjunta en cl Anexo I.1., la solicitud de registro de signos distintivos debe presentarse
ante la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Instituto

181

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ', y los requisitos y su procedimiento

son los que a continuacidn se sintetizan:
V.2.A. Requisitos de forma

Los principales requisitos de forma que debe contener la solicitud de registro para que
se considere admitido el tramite son los siguientes: (i) la identificacion del
peticionario (nombre, domicilio, naéionalidad) y (i1) la descripcion clara y completa
de la “apariencia distintiva”. Tal como puede apreciarse en la solicitud de registro

adjunta (ver Anexo I.1), este ultimo requisito habitualmente se cumplimenta en la

1% Ferndndez de Cérdoba, Manuel, ibidem.
'8! Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: http://www.iepi.ec/iepi/exp.aspx?sectionld=61
[pégina web consultada el dia 23/G7/07].
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practica adjuntando imagenes fotograficas y demds medios que permitan identificar

las caracteristicas de las “apariencias distintivas” que se pretendan registrar.
V.2.B. Procedimiento

Una vez que el trAmite de la solicitud ha sido admitido por parte de la Direccion
Nacional de la Propiedad Industrial, ésta examinard si se ajusta a los requisitos de
forma y en caso de no cumplirlos, se notificara al solicitante para que dentro de los

treinta dias siguientes a la fecha de notificacién complete dichos requisitos (art. 206 ).

Posteriormente, en caso de que la solicitud retina los requisitos formales se ordena la

182 bor una sola vez, para que dentro de los treinta dias hébiles

publicacion en la gaceta
siguientes a la fecha de publicacién, quien tenga legitimo interés pueda presentar
oposicién debidamente fundamentada para tratar de impedir su registro (arts. 207 y
208). El observado cuenta con treinta dias habiles para contestar la oposicion y
vencido este plazo la Direccién Nacional de la Propiedad Industrial resolvera sobre las

oposiciones y la concesion o denegacién del registro de la “apariencia distintiva” gue

constard en resolucién debidamente motivada (art. 210).

Al igual que en el caso de que existan oposiciones, si vencido el plazo de treinta dias
desde la publicacién en la gaceta no hay oposiciones, la Direccion Nacional de la
Propiedad Industrial procederd a dictar resolucién motiva sobre la “apariencia

distintiva®.

182 Gaceta: “Es el medio de difusién que ofrece el IEPI tanto fisica como digitalmente, a través de la

cual se da a eonocer las solicitudes presentadas en cuanto a marcas, patentes, y obtenciones
vegetales, cuya circulacidn es mensual”, Instituto Ecuatoriano de 1a Propiedad Intelectual:
hitp://www.iepi.ec/iepi/exp.aspx?sectionld=77 [pégina web consultada el dia 23/07/].
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Tal como se desprende de la resolucion acompafiada a modo de ejemplo en el Anexo
1.2, la concesién de la “apariencia distintiva” es otorgada para todos los elementos en
su conjunto, protegiendo asi el resultado de la combinacién y conjuncion de dichos
elementos pero no de cada uno de ellos por separado. Luego de dictada la resolucion
de concesiéon de la “apariencia distintiva”, la Direccion Nacional de la Propiedad
Industrial procede a otorgar el titulo que acredita su registro haciendo una descripeion

detallada de dichas apariencias (ver Anexo 1.3).
V.3. CONCLUSIONES

Como conclusion podemos decir que la legislacion ecuatoriana, entre todas las
legislaciones latinoamericanas consultadas, es la Unica que consagra expresamente a
la figura de la “apariencia distintiva”. Con esta innovadora figura, le otorga a su titular
la misma proteccidn que a los nombres comerciales, la que nace desde su uso y sin
necesidad de registro. Sin embargo, este registro le otorga a su titular basicamente dos
beneficios adicionales: por un lado, una facilidad probatoria de su uso y por otro lado,
una ventaja de prelacidn en caso de que un tercero quiera registrar 0 usar signos

similares.

Por 1ltimo, podemos sefialar que si bien la legislacidén ecuatoriana con este instituto
otorga las ventajas mencionadas anteriormente, limita ]Ja posibilidad de registrar la
“apariencia distintiva” solo para los edificios de los establecimientos comerciales. No
obstante, entendemos que bajo este ordenamiento se podria ampliar la proteccion de la
“apariencia distintiva” hacia otros elementos de] establecimiento comercial, como los
vehiculos utilizados por los vendedores y/o proveedores y los uniformes utilizados por

sus empleados.
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CAPITULO VI
SITUACION DE LA AD EN LA LEGISLACION ARGENTINA
V1. 1. INTRODUCCION

Antes de adentrarnos en el andlisis de la AD bajo la legislacién argentina, vale la pena
resaltar algunas particularidades de nuestro sistema marcario. En primer lugar, nuestra
legislacion adopta el sistema atributivo, al igual que la mayoria de los paises de
raigambre romanista y a diferencia del sistema norteamericaho. En el sistema
atributivo el derecho de una marca nace con su registro y, en el caso particular de

Argentina, este registro se realiza ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(INPI).

Por otro lado, es importante mencionar que en nuestra legislacién, los signos
susceptibles de ser registrados como marcas estadn enumerados de forma no taxativa en

el art. 1° de 1a Ley 22.362. Al respecto, el citado articulo dispone lo siguiente:

“Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios:
una o més. palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los
emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos;
las iméagenes; las bandas; la combinacion de colores aplicadas en un
lugar determinado de los productos o de los ehvases; los envoltorios;
los envases; las combinaciones de letras y de numeros; las letras y
nimeros por su dibujo especial; las frases publicitarias, los relieves

con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.”
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Del articulo antes transcripto, algunas de las cuestiones que pueden observarse son las
que mencionaremos seguidamente. En primer lugar, si bien en dicha enumeracion
estdn contenidos tanto signos tradicionales como no-tradicionales, Ja AD no se
encuentra menciopada. Por otro lado, se puede advertir que nuestra legis_lacién- no
exige el requisito de la representacion grafica que si exigen otros sistemas (cfr. p. 2).
Por tltimo, este articulo menciona que pueden ser registrados como marcas, ademas
de los signos en é] enumerados, “todo otro signo” con “capacidad distintiva”, Como
consecuencia de esto ultimo, podemos afirmar que el sistema marcario argentino se

enrola dentro de los sistemas marcarios denominados amplios.
VI.1.A. Distintividad

Como se ha apuntado, conforme al art. 1°, uno de los requisitos mas importantes para
que un signo sea susceptible de ser registrado como marca es que éste posca
.“capacidad distintiva”. Tal como sefiala Otamendi, un sigﬁo para poder ser marca
tiene que permitir al piblico consumidor identificar claramente productos o servicios
de otros productos o servicios'® . Esta es la denominada distintividad inherente o

intrinseca.
VL1.B. Significado secundario (secondary meaning)

Si bien el principal requisito para que un signo sea registrable como marca es que
tenga capacidad distintiva, el ADPIC'® en su art. 1° consagra el principio del

significado secundario o secondary meaning al establecer lo siguiente:

' Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 21-22.

% Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con ef
Comercio. A este acuerdo también se lo denomina “TRIPS” (“Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights”, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.425.
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“Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los
bienes o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la
posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan

adquirido mediante su uso”

Tal como se desprende de la citada norma, los paises ratificantes de este acuerdo,
pueden admitir como marcas a los signos que no poseyendo distintividad intrinseca,
hayan sido utilizados con una intensidad tal que el pliblico consumidor los.identiﬁca
como marcas . Precisamente, se dice que este tipo de signos han adquindo el
significado secundario. Al respecto, Otamendi sefiala que esta norma no es obligatoria
sino optativa para los paises ratificantes del ADPIC, y que este Acuerdo demuestra

.. - . . 186
que €] significado secundario es un supuesto internacionalmente aceptado .

Sin embargo, coincidiendo con los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas,
consideramos que en Argentina esta doctrina no esta del todo aceptada mi difundida’®’.
Al respecto, los citados autores agregan que “en la mayoria de los derechos latinos,
una marca ‘es’ o no ‘es” distintiva, independientemente de las circunstancias en que su

utilizacién se haya verificado”'®*.

En conclusién, si bien la doctrina del secondary meaning no esta del todo difundida en

Argentina, coinctdimos con Otamendi'®, Bertone y Cabanellas de las Cuevas'™® en

155 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 57.

% Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 58.

1¥7 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T.
Lp 179

1% Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de Ias Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...” op. cit.,, T. 1,
p. 422.

'8 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p 57-58.

0 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de fas Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T.
Ip. 179.
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que es posible en nuestro sistema registrar signos que por su uso hayan adquirido el

significado secundario.
V1.2. TIPOS DE AD
VL2.A. AD de packaging (de envases y envoltorios)

Previo a todo, es ilustrativo comentar que los envases va habian sido reconocidos
como marcas en la antigua Ley 3.975 de 1900. Asimismo, cabe sefialar que en la
exposicion de motivos de la actual Ley 22.362, se éxpresc’) que tanto los envases como
los envoltorios “constituyen un medio eficaz para distinguir los productos que
contienen”. En efecto, como puede observarse del art. 1° de la Ley 22.362 antes

citado, €ste enuncia expresamente a los “envases™ y a los “envoltorios”.

En relacién a la enumeracién de los “envases™ mencionada, a nuestro entender, se
puede interpretar de la siguiente forma: estos.;. signos son susceptiblés de.‘ éer
registrados como marca tanto s6lo en su aspecto tridimensional, como también, toda
su AD. Tomando en cuenta lo discutido en el capitulo II, seccién 3.A. (ejemplo de la
botella de whisky “Old Parr”, figura 1 y 2), en el caso de que sdlo se busque proteger
la forma estamos frente a una marca tridimensional. En cambio, en el segundo caso,
cuando lo que se busca proteger es el aspecto tridimensional conjuntamente con los
colores u otros elementos graficos, estamos en presencia de uné AD. Por aitimo, en el
capitulo arriba aludido respecto de los emvoltorios, hemos ciicho que si éstos
constituyen signos complejos (conjunto de elementos) que permiten distinguir

productos, también son AD.
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V1.2.B. AD de establecimientos comerciales

Antes de analizar a este tipo de AD, vale la pena resaltar que éste no se encuentra
enumerado expresamente en nuestra Ley de Marcas. Del misrho modo, cabe sefialar
que en este tipo de AD es importante determinar cudl es el propésito que éste
persigue. A fin de encontrar solucién a este planteo, resulta ilustrativo hacer mencién
a la pregunta que al respecto se formula Otamendi : “;distingue una actividad o un
servicio?”'”!. El citado autor, entiende que si lo que distingue es una actividad, es
entonces una ensefia comercial y se encuadraria dentro del régimen del nombre
comercial. En cambio, si se lo califica de servicio, podria ser considerado una

1’1’1&1'08.192.

A fin de graficar esta situacion, podemos mencionar como ejemplo a la cadena de
restaurantes “Pizza Hut” que, en efecto, tiene registrado su disefio caracteristico como
m&rca en Argeﬁtina193 . En relacién a este ejemplo, Otamendi manifiesta que : la
cuestion no siempre puede determinarse ab initio v que las discusiones sobre el tema
pueden ser interminables'®. Asimismo, manifiesta que un local “Pizza Hut”, al
prestar un servicio caracteristico y siempre igual, el consumidor cada vez que entra a
uno de estos locales espera encontrar este servicio'. Por consiguiente, se inclina por

considerar que debe poder otorgarse la proteccién marcaria a este signo'®®.

Como conclusion, si bien la AD de establecimientos comerciales no se encuentra

expresamente enumerada en nuestra Ley 22.362, es posible en nuestro sistema

! Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 53.

12 Otamendi, Jorge, ibidem.

' Sena, Gustavo A. A., “Los nuevos objetos de proteccién”, op. cit., p. 12.
% Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 53.

% Otamendi, Jorge, ibidem.

' Otamendi, Jorge, ibidem.
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registrar a éstas como marcas. Ello, siempre y cuando esta AD cumpla con el requisito

de distintividad exigido por el art. 1° de nuestra Ley de Marcas.

Sin embargo, és importante aclarar cuéles son los elementos que pugden constituir.una
AD de establecimientos comerciales. Para ello, nos remitimos al capitulo de la AD
bajo la legislacion ecuatoriéna (capitulo V), en el que hemos analizado cudles son los
elementos que conforman a un establecimiento. Coincidieﬁdo con los especialistas
ecuatorianos Carlos A. Arroyo del Rio Verdelli y Manuel Ferndndez de Cérdoba,
hemos arribado a la conclusién de que la AD puede estar conformada tanto por la
apariencia exterior del edificio de un local comercial, como por su disefio y

decoracion interior, y hasta por los uniformes de sus empleados y sus vehiculos.
V1.2.B.i. AD de exterior e interior de establecimientos

En relacién a los edificios de establecimientos comerciales, ya hemos realizado la
distinciéon entre cudndo pueden ser considerados como marcas tridimensionales y
cuando como AD de edificios (ver capitulo TI, seccion 3.B). Respecto de la AD de
edificios, podemos fnencionar al citado caso de “Pizza Hut”, que en efecto ha
registrado como marca a la AD del exterior de sus locales comerciales. Asimismo,
entre otras AD de exterior de edificios de establecimientos registradas como marcas,
podemos mencionar al restaurante “Kansas™ (ver anexo II.1), y al cine “Recoleta
Village” (ver anexo I1.2.A). En cuanto a la AD de la decoracion interior de locales

»197

comerciales podemos mencionar al caso del restaurante “Kansas™ ”’, restaurante “Big

»158

Mamma™ """ y al cine “Recoleta Village™ (ver anexo 11.2.B).

¥7 Citado por Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 16.
8 Citado por Sena, Gustavo A, A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 17.
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De los ejemplos mencionados, se puede advertir que un mismo establecimiento puede
tener registrado como marca tanto su AD inferior como exterior. Ello en la practica se
realiza mediante solicitudes diferentes, y el INPI otorga sus correspondientes titulos

en forma independiente.

En relacion al aspecto tridimensional del exterior de los edificios, se puede observar
que en la prictica su registro se realiza mediante dibujos o planos en perspectiva. En
cuanto al resto de los elementos que componen a la AD, sea tanto de interior como de
exterior de los establecimientos, el registro puede ser realizado tanto por la indicacién
expresa de sus colores (c_aéo “Kansas™), como también adjuntando fotografias (caso
“Recoleta Village™). Sin embargo, entendemos que la utilizacion de fotografias en las
solicitudes de registro de AD de establecimientos comerciales, es la manera mas

moderna y aceptada para graficar a estos signés.
VL.2.B.il. AD de uniformes y de vehiculos

Como se ha indicado anteriormente, la AD de los uniformes y de los vehiculos podria
encuadrarse dentro de la AD de establecimientos comerciales. Si bien estos tipos de
AD no se encuentran expresamente enumerados en nuestra Ley 22.362, es posible
registrar a estos signos como marcas. De hecho, en nuestro pafs se encuentran

registros de estos tipos de AD.

Entre dichos registros, podemos citar al caso de “OCA”' y “Petrobras™®. Las AD
de sus vehiculos se encuentran conformadas por la combinacion de colores y por la

marca nominativa aplicada sobre el aspecto tridimensional del vehiculo. Respecto de

1% Sena, Gustavo A., “Los nuevos objetos de proteccion™, op. ¢it., p. 19-20.
** Sena, Gustavo A., “Los nuevos objetos de proteccién”, op. cit., p. 21-23.
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la AD de sus uniformes, podria entenderse que también estd conformada por la
combinacion de colores y marca nominativa, pero aplicada en cambio sobre las telas

de las vestimentas, las que a su vez estan conformadas por diferentes texturas.
V1.2.C. AD de configuracion de productos
VI1.2.C.i. Proteccion bajo la Ley de Marcas

Nnuestra Ley de Marcas excluye expresamente a las formas tridimensionales de los
productos como signos marcarios. En efecto, el articulo 2° de la Ley 22.362 establece
que: “[n]o se consideran marcas y no son registrables: (...) c) la forma que se le d¢ a
los productos;”. A pesar de ello en nuestro pais, tanto la doctrina como la
jurisprudencia, pacificamente han sostenido que esta prohibicién se refiere a la forma
necesaria 0 habitual de un producto. Por consiguiente, s¢ ha admitido la proteccion

marcaria cuando la forma es no- funcional (0 no necesaria) y distintiva.

Abhora bien, hasta aqui nos hemos referido a marcas tridimensionales. Sin embargo, tal
como ya hemos esbozado, la AD es un signo complejo que estd constituido por un
conjunto de elementos de distinta naturaleza. Por tal motivo, a nuestro juicio, la AD de
configuracion de producto esta conformada no s6lo por su aspecto tridimensional sino
por otros elementos tales como colores, letras, logos, etc. Mas alla de esta distincion,
entendemos que la 4D de configuracion de producto, para ser registrada como marca,
debe cumplir con los mismos requisitos que se le exige a la forrﬂa tridimensional de

un producto.
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VI1.2.C.ii. Proteccion bajo otras figuras

En otro orden de cosas, resulta conveniente mencionar que una de las disquisiciones
que se plantea en relacion a la configuracién de productos, es la de definir qué
proteccion se le otorga. En efecto, debe determinarse si se la protege como marca,
como patente, como modelo de utilidad o bien como modelo o disefio industrial. Para
ello, como hemos apuntado, resulta imprescindible precisar si la forma en cuestion es

funcional o si tiene una finalidad distintiva.

Como es sabido, la proteccion como pate:mte201 y como modelo de utilidad®® estan
legisladas en la Ley 24.481, modificada por la Ley 24.572 y el Decreto Reglamentario
260/96. En ambos casos, la proteccion opera desde el momento de la presentacion de
la solicitud ante la Administracién Nacional de Patentes. En el caso de las patentes, la
proteccion es por veinte afios improrrogable y en el caso de los modelos de utilidad, la

proteccion es por diez afios también improrrogable.

Para obtener la proteccion, tanto de una patente como de un modelo de utilidad, se
exige que la invencion tenga aplicacion industrial, es decir que sea util para satisfacer
una necesidad humana. A nuestro entender, este cardcter de aplicacion industrial alude
a que estas invencioﬁes deben ser funcionales. Por tal motivo, consideramos que la
configuracién de estos productos, susceptibles de ser protegidas como patentes o

como modelos de utilidad, no puede ser registrada como marca.

P patente: “Una patente de invencién es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor, a
cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigacion.”, “Una patente de invencion puede
ser un objeto, un procedimiento, un aparato para fabricar el objeto, un compuesto quimico, un uso de un
compuesto quimico, un microorganismo, etc.”, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial:
www.inpi.gov.ar [p4gina web consultada el dia 27/02/08].

*2 Modelo de utilidad: “Un modelo de utilidad se otorga imicamente a una disposicién o forma nueva
obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos
conocidos que se presten a un trabajo practico, en cuanto importen una mejor utilizacion en la funcién a
que estén destinados”, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: www.inpi.gov.ar [pagina web
consultada el dfa 27/02/08].
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Sin embargo, entendemos que el conflicto se plantea en el caso de los modelos o
disefios industriales, los que se encuentran protegidos mediante la Ley 11.723 (Ley de
Propiedad Intelectual) y el Decreto Ley 6673/1963 (ratificado por Ley 16.478). El art.
3° del citado Decreto Ley define a los modelos o disefios industriales como “las
formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren
caracter ornamental.”. Asimismo, el propio Decreto establece que no son registrables
“[1Jos disefios 0 modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la funcién
que debe desempefiar el producto”. Claramente la configuracion de estos productos,
-tal como estdn alodidos en el Decreto, tiene la Unica finalidad de conferirles un
determinado aspecto estético u ornamental y, en consecuencia, es no-funcional. Por tal
motivo, entendemos que aqui puede plantearse la disyuntiva entre proteger a esta AD
como modelo o disefio industrial, 0 bien como marca. La proteccidn que otorga el
registro como modelo o disefio industrial es de cinco afios, prorrogable por dos
periodos consecutivors iguales (conf. art. 7° del Decreto Ley citado). Por consiguiente,
entendemos que una de las ventajas que otorga el registro de la configuracion del
producto en cuestién como marca, €S que su proteccion puede ser protrogada
indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, tomando en cuenta lo analizado en el
capitulo IV, seccion 3.C, cabe cuestionarse si el registro de este tipo de AD como

marca es susceptible de ser protegido contra actos de dilucion.
V1.3. LOS COLORES

Nuestra Ley de Marcas, en su articulo 1° enumera expresamente a “las combinaciones
de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases™.
‘Como vimos anteriormente, tanto la AD de configuracion de producto como la AD de

packaging pueden estar conformadas por el aspecto tridimensional conjuntamente con
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cualquier otro elemento (tales como colores, letras, logotipos, texturas, etc). Por tal
motivo, podria decirse que esta enumeracion alude a una de las tantas formas en que

se pueden manifestar los tipos de AD arriba mencionados.

En relacion a este tipo de AD, cabe manifestar en primer lugar que, tal como se
desprende de la ley, ésta alude expresamente a “combinacion de colores”. Por otro
lado, este mismo articulo hace mencion a que esta combinacidn de colores tiene que
estar aplicada “en un lugar determinado de los productos o de los envases™. Por su
parte, el art. 2° inc. d) de la Le'y 22.362 prohibe expresamente el registro “[d]el color
natural o intrinseco de los productos o un solo color aplicado sobre los ﬁlismos”. Esta
enumeracién (contenida en el art. 1°) y la citada prohibicién (contenida en el art. 2°
inc. d), que fueron incorporadas por la actual Ley 22.362, ha dado lugar a

interpretaciones divididas que seréan discutidas a continuacion.
VL3.A. El registro de un solo color

En el afio 1981 (al poco tiempo de entrar en vigencia la actual Ley de Marcas),
Bertone y Cabanellas de las Cuevas manifestaron su interpretacion en relacion a la

., . .20 . ..
exclusién de un color tmico®®. Al respecto, estos autores sostuvieron lo siguiente:

“la ley solo excluye a los colores (v no a los matices), y se podria

argumentar que un matiz no es sino una ‘combinacién de colores’

*% Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas™,
Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Editorial Depalma, Afio 3, N° 7, Enero-Abril 1981, p. 1-
32. : :
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(cuya resgistrabilidad reconoce la ley), demasiado unidos como para

que el ojo humano perciba los pigmentos yuxtapuestos.”"

A fin de sustentar esta posicidn, estos autores brindaron el ejemplo de las cajas de
rollos fotograficos “Kodak™ compuesta por el matiz liso “amarillo Kodak”. Mediante
este ejemplo afirmaron que un consumidor puede facilmente distinguir el producto
“Kodak” al percibir el matiz liso aplicado sobre su envoltorio.zos_. Por tal motivo,
opinaron que estos signos soﬁ lo suficientemente distintivos como para poder ser .

marca206 .

.Por su parte, Otamendi refuta la posicion de Bertone y Cabanellas de las Cuevasl, por
entender que un matiz no puede ser considerado como una combinacién de colores.
En efecto, entiende que una combinacion de colores se da “(...) cuando pueden
apreciarse, en forma separada dos o mas diferentes colores, fundamentales o no,

formando parte de un mismo conjunto.”zm.

En relaciéon al ejemplo de las cajas de rollos “Kodak™ brindado por Bertone y
Cabanellas de las Cuevas, Otamendi coincide con ellos en que éstas puedan ser lo
suficientemente distintivas como para tener aptitud marcaria®*®, Sin embargo, disiente

con que estas cajas de peliculas estén formadas por un color liso. Al respecto, opina

* Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op.
cit., p. 7-8. :

** Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), “Comentarios a la nueva Ley de Marcas™, op.
cit., p. 7.

2% Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h), ibidem.

27 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit. p. 34.

28 Otamendi, Jorge, ibidem.
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que “(...) todas estas marcas estin formadas por combinaciones de colores ¥ Do por un

color liso, aunque predomine un color determinado en el conjunto.”%

Independientemente de la discusion sobre si un matiz constituye un color dnico, la
doctrina es uniforme en considerar que es posible registrar un solo color cuando éste
se aplica a envases y envoltorios. Ello, en virtud de que este tipo de AD no estd
expresamente prohibido por la ley. En resumidas cuentas, no existe conflicto cuando

el color {inico es uno de los elementos que constituyen la AD de packaging.

Sin embargo, el conflicto surge cuando ¢l color Unico se aplica a los productos. Es
decir, cuando el color Unico es uno de los elementos que constituyen la AD de
configuracion de producto. Este conflicto tiene origen en lo dispuesto por el art. 2° inc
d) de la Ley 22.362 que expresamente prohibe el registro “[dJel color natural e

intrinseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.”

Existen al respecto tres posiciones: una que considera que el color tnico no es marca;
otra que considera que no pueden ser marca los colores primarios (posicion

intermedia); y otra que considera que los colores Uinicos si pueden ser marca.

Entre quienes sostienen la primera posicién, la que a nuestro entender es una doctrina
ininoritaria, podriamos citar a Bertone y Cabanellas de las Cuevas. Al respecto, estos
autores manifiestan que “(...) la exclusién de los colores lisos no es del todo errada
teniendo en cuenta el imperfecto sistema legal argentino que tolera las ‘marcas

L5-4

defensivas’™, y por tal motivo entienden que esto podria Hevar a que los fabricantes

monopolicen el uso de un solo color para todas la clases de productos?®. Sin

% Otamendi, Jorge, ibidem.
* Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, op. cit., T. I, p. 420.
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embargo, esta posicion difiere de la que habian sostenido al poco tiempo de entrar en

vigencia la actual Ley de Marcas?".

La posicién intermedia es sostenida por los autores Martinez Medrano y Soucasse”'Z,
Los citados autores entienden que dado que los colores primarios y los neutros son
limitados, es que no puede admitirse el monopolio sobre ellos. Sin embargo,
consideran que si se pueden registrar las combinaciones que den como resultado la

mezcla de esios colores.

Por su parte, entre los autores que sostienen la tltima posicién (que a nuestro entender

es la mayoritaria y es a la que adherimos), podriamos citar a Otamendi**?

. Aracama
Zorra,qul'n214 y Sena”®'®. Esta postura afirma que la tnica restriccion para el registro de
un color ¢mico, es que no debe tratarse de un color natural o necesario de los
productos. Ello asi, porque si este color nico es arbitrario, constituye entonces un
método eficaz para cumplir la funcién de los signos marcarios. En conclusién, a
nuestro entender v siguiendo esta posicion, se debe poder otorgar proteccion marcaria

a la AD de configuracion de producto cuando el color tnico es uno de los elementos

que la constituyen, siempre y cuando este color Unico sea arbitrario.

M Ylaley (...) excluye de la registrabilidad ‘el color natural o intrinseco de los productos o un solo
color aplicado a éstos’. Estamos convencidos de que el objetivo del legislador fue (...} excluir de la
registrabilidad a los colores lisos. No compartimos esta idea.”, Bertone, Luis Eduarde y Cabanellas,
Guillermo (h), “Comentarios a lanueva Ley de Marcas™, op cit., p. 7. _

212 pMartinez Medrano, Gabriel A. v Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, op. cit., p. 82.

213 «(__ ) deberia eliminarse la prohibicién de registrar un solo color aplicado al producto, mientras no
sea el color necesario. Hay casos en los que un solo color aplicado al producto es perfectamente apto
para distinguir el producto.”, Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p. 35.

24 Aracama Zorraquin, Emesto “Las marcas constituidas por colores y su proteccion en el Derecho
Argentino”, Revista Juridica Argentina La Ley, T. 1995-C, p. 1341-1354, passim.

215 Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 6.
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VL3.B. Lugar en que se debe aplicar la combinacion de colores

Tal como se menciond anteriormente, el art. 1° de la Ley 22.362 establece que las
combinaciones de colores tienen que estar aplicadas en un “lugar determinado de los
productos o de los envases”. Esta cuestion tiene especial mencion en la exposicion de

motivos de fa Ley, al sefialar lo siguiente:

“solo podran registrarse flas combinaciones de colores] cuando se
apliquen en un lugar determinado del producto, envase, etiquetas, efc,
lo 'que permitird delimitar con exactitud el derecho acordado, con la

consiguiente seguridad juridica para terceros.”

Sobre esta cuestion la doctrina también se encuentra divida. Entendemos que los
autores Bertone y Cé.banellas de las Cuevas, en la actualidad sostienen la
interpretacion literal de esta norma>'®. A nuestro juicio, estos autores también
modificaron la posicién que habian adoptado en su articulo publicado al poco tiempo

de dictarse la actual Ley de Marcas®'’.

Por otra parte, entendemos que uno de los autores que sostiene la posicién contraria es

Otamendi*'®. Interpretamos que este autor sustenta su posicién mediante el ejemplo de

218 41 o5 ‘lugares’, en realidad, no pueden ser ‘indeterminados’.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas,
Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit. T. I, p. 418.

27 “En muchos casos, un matiz ‘liso’ aplicado a todo el envoltorio serd mucho mds distintivo que un
marmolado, que constituye, sin embargo, una auténtica ‘combinacion de colores’ segim un contorno
definido perceptible para el ojo humano.”, Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo (h),
“Comentarios a la nueva Ley de Marcas”, op. cit., p. 8.

2% Citando a los fallos de Ja CSIN “Autoprocess SACIYF v. DNPI”, Cansa A.562-XVIII, del 22/04/82,
“A. W. Faber Argentina SAIyC v. Barcelloni Corte, Francisco™, Causa 9278 del 16/07/70 y “Industrias
Plasticas Ausonia v. Fabrica Argentina de Alpargatas”, del 15/03/1971, en los que se arribd a
decisiones encontradas, Otamendi, manifiesta lo signiente: “[e]sto no excluye de la proteccion a las
combinaciones de colores que cubren una caja 0 un envoltorio, perfectamente determinadas en su
ubicacién, y aunque dicha combinacién abarque toda la caja o envoltorio”, Otamendi, Jorge, Derecho
de Marcas, op. cit., p.33-34.
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cajas de rollos “Kodak™ ya citado, afirmando que dichos envoltorios provocan que los

. . . . 2
consumidores puedan identificar el origen de los productos 2

220 Tfiste auntor sustenta su

Sin embargo, mas clara y categérica es la posiciéon de Sena
postura en el fallo del Club Boca Juniors®™' en el que se considerd registrable la
combinacion de colores azul y amarillo aplicada sobre todo el producto (en este caso

la indumentaria deportiva). El fundamento de esta decisién fue que dicha combinacién

de colores es lo suficientemente distintiva como para poder ser marca.

En relacion al mencionado pronunciamiento, Sena agrega que €ste “convalidé la
posibilidad de proteger marcariamente un importante elemento del ‘trade dress’ o
‘estilo comercial’(...)"***. Por nuestra parte, coincidimos con este autor, ya que como
dijimos con anterioridad, cuando los colores se combinan con la forma de los envases
o de los productos, son una de las tantas formas en que se manifiesta tanto la AD de
configuracion de producto como la AD de packaging. Asimismo, como hemos visto,
la AD puede ser registrada como marca si cumple con el requisito de la distintividad
exigido por el art. 1° de la Ley 22.362. Por tal motivo, no encontramos razon alguna
para otorgarle un tratamiento diferente a estos signos, maxime teniendo en cuenté que

el art. 1° es meramente enunciativo y no taxativo.
VI.4. SITUACION DE LAS AD NO REGISTRADAS

Como es sabido, la proteccién de las marcas no sélo se realiza a través de la Ley

22.362 y demas normas de la propiedad industrial e intelectual, sino a través de todo

212 Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p.34.

220 Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 19.

22 Causa 11.772/94 “Club Atlético Boca Juniors Asociacion Civil ¢/ Direccion de Tecnologia, Calidad
y Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro”, CNA Civ. y Com. Fed. Sala II, 04/07/96.

2 Sena, Gustavo A. A. “El trade dress o estilo comercial”, op cit., p. 19.
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el ordenamiento juridico. Especialmente, a través de las siguientes normativas: art.
159 del Codigo Penal, Ley 22.802 (lealtad comercial), Ley 25.165 (defensa de la
competencia) y la normativa civil y comercial comin (fundamentalmente los arts.

953, 1071 y 1109 del Codigo Civil).

Los signos que pueden apelar a tal proteccién no son sélo las marcas registradas, sino
también las denominadas “marcas de hecho™. El autor Martinez Medrano sefiala
que la jurisprudencia argentina asimila a estas marcas con las marcas notorias del art.
6 bis del Convenio de Paris y les reconoce una proteccion similar a la de una marca

4 Sin embargo, es importante sefialar que a las “marcas de hecho™ no se

registrada
les puede otorgar la proteccidn penal establecida en la Ley 22.362. Ello, en virtud de
que la propia Ley exige expresamente que la marca afectada se encuentre

registrada™.

En cuanto a la AD, entendemos que si estos signos cumplen con los requisitos
exigidos para las “marcas de hecho” (intensidad de uso y que tal uso haya generado
una clientela), pueden también adquirir este caracter. En tal supuesto, a nuestro juicio,

se les debe otorgar la proteccion arriba mencionada.

Respecto a la notoriedad de una AD no registrada, que podria hacer que este signo
constituya una “marca de hecho®, cabe aclarar lo que seguidamente expondremos.

Puede suceder que aunque la marca nominativa de un mismo titular posea ¢l citado

5 “La marca de hecho es la que ha sido intensamente explotada y a su amparo su titular ha generado
una clientela”, Martinez Medrano, Gabriel, “Proteccién de la marca no registrada en el derecho
argentino”, Revista de Estudios de Derecho Comercial, Universidad de Antofagasta, Chile, afio 2005.
#* Martinez Medrano, Gabriel, “Proteccién de la marca no registrada en el derecho argentino™, op. cit.
3 “En cuanto a la proteccion penal dispensada al titular de una marca registrada por la ley 22.362,
entendemos que no es posible extender dicha tutela hacia la marca de hecho. Ello porque la legislacién
penal prohibe extender los tipos legales a situaciones analogas”, Martinez Medrano, Gabricl,
“Proteccion de la marca no registrada en el derecho argentino®, op. cit.
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caracter de notoriedad, la AD en cuestion no lo posea. En relacién a este tema, en el
fallo “Alto Palermo S.A. ¢/ Bodegas Chandon S.A.”, el Dr. Recondo, a modo de
ejemplo, sefialé que a pesar del indiscutido renombre internacional de la marca Coca-
Cola, un nuevo logotipo de dicha firma puede no ser notorio, incluso a pesar a los
esfuerzos publicitarios efectuados?. Siguiendo este lineamiento, a nuestro entender,
el caricter de notoriedad de una AD debe ser considerado Mdeﬁendientemente del
resto de otros signos marcarios que posea un mismo titular para identificar iguales

productos o servicios.

V1.4.A. Particular situacion de la 4D de establecimientos comerciales que no se

encuentre registrada como marca

Como se ha indicado, efectivamente en nuestro sistema es posible registrar como
marcas las AD de establecimientos comerciales y otorgarles tal proteccién. Sin
embargo, cabe cuestionarse cual es el régimen legal y proteccién que se les debe

aplicar a este tipo de AD que no se encuentre registrada como marca.

Las designaciones comerciales se encuentran legisladas en el Capitulo II de la Ley
22.362. Esta Ley, en su art. 27, las define como “[e]l nombre o signo con que se
designa una actividad, con o sin fines de lucro (...)”. Sin embargo, los aﬁtores Bertone
Y Cabanellas de las Cuevas opinan que esta definicion no alcanza para distinguir entre
una designacién y una marca™’. Consideran que a tal definicion se le debe agregar ¢l

requisito de que tal nombre o signo no se halle registrado como marca?,

26 Voto del Dr. Recondo en autos “Alto Palermo S.A. ¢/ Bodegas Chandon S.A. s/ cese de oposicién al
registro de marca”, causa N° 4.779/99, C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala IT, 03/07/03.

7 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit.,T. I, p. 564.

*2¢ Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, ibidem.
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En el caso particular de la AD de establecimientos comerciales, resulta conveniente
distinguir entre las designaciones comerciales y las ensefias. Bertone y Cabanellas de
las Cuevas, citando a Halperin, brindan la siguiente definicidn de las ensefias:
“inscripciones o figuras que se fijan en el exterior del establecimiento para distinguirlo
de los de propiedad de los concurrentes™. Al respecto estos autores, coincidiendo
con Breuer Moreno, consideran que a estos signos distintivos se les aplica el régimen

juridico de las designaciones comerciales™.

Lo hasta aqui mencionado nos lleva a la conclusién de que la AD de un
establecimiento comercial puede ser considerada como una ensefia. Por tal motivo,
siguiendo a Bertone y a Cabanellas de las Cuevas, podémos afirmar que si este signo
distintivo no se encuenfra registrado como marca, estaﬁos frente a una designacion
comercial y se le aplica el régimen de esta figura. Al respecto, también podemos hacer
especial mencidn a lo analizado en el capitulo de la AD bajo la legislacion ecuatoriana
(capitulo V). Entendemos que esta legislacién confirma nuestra interpretacion, dado
que le otorga a la AD de establecimientos comerciales el régimen juridico de los

nombres comerciales.

Por otro lado, en cuanto a la definicidén de ensefia de Halperin que hemos apuntado,
podemos advertir que ésta alude a las inscripciones o figuras que se fijan en ¢l exterior
del establecimiento. Aqui también consideramos oportuno traer a colacién lo
analizado en el capitulo de la AD bajo la légis]acién ecuatoriana. En dicho capitulo,
coincidiendo con los especialistas ecuatorianos Carlos A Arroyo del Rio Verdelli y

Manuel Ferndndez de Coérdoba, hemos arribado a la conclusién de que la AD

2% Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, “Derecho de Marcas...”, op. cit., T. II, p. 571.
B0 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo, ibidem.
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consagrada en dicha legislacion no se debe limitar solamente a la apariencia exterior
de los locales comerciales. En efecto, hemos considerado que debe extenderse
tambi€n a la decoracién interior, a los uniformes de los empleados y hasta a los
vehiculos utilizados por los vendedores y/o proveedores de un establecimiento. De la
misma manera, nos inclinamos por considerar que bajo nuestra legislacién, una ensefia

no debe limitarse a las inscripciones y figuras que se fijan en el exterior.

Por tltimo, como ya se dij_o, es importante determinar si la AD del establecimiento es
notoria, independientemente de que su marca nominativa lo sea®'. En caso de que
efectivamente la AD del establecimiento tenga este caracter, se podria entender que su
titular, con los esfuerzos publicitarios realizados, le ha dado a dicho signo un uso
marcario, logrando que éste funcione como indicacién de origen”®. En consecuencia,
nosotros interpretamos que su titular, a pesar de no haber registrado la AD en

cuestién, ha optado por su proteccion marcaria.

Como conclusion de lo expuesto podemos decir que: bajo nuestra legislacion, si una
AD de establecimientos comerciales no se encuentra registrada como marca, se le
debe aplicar ¢l régimen de los nombres comerciales. Excepto, que dicha AD tenga el
caracter de notoriedad, ya que se aplica en estos casos la misma proteccién que a las

“marcas de hecho”. Sin embargo, éste es un debate que queremos dejar abierto.
VL5. CONCLUSION

En primer lugar, como hemos visto la legislacién argentina no hace mencién alguna a

los términos irade dress ni “apariencia distintiva”. Sin embargo, podemos resaltar que

Z! Conf. voto del Dr. Recondo en autos “Alto Palermo S.A. ¢/ Bodegas Chandon S.A. s/ cese de
oposicion al registro de marca”, cansa N° 4.779/99, C. Nac. Civ. v Com. Fed., Sala III, 03/07/03.

2 Flechter A. L. “Buildings as trademarks”, Trade Mark Reporter, vol. 69, nro. 1., ps. 230 y ss, citado
por Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, op. cit., p.52.
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nuestra legislacion se refiere a la AD de packaging como “envases” y “envoltorios”

(art. 1°de la Ley 22.362).

En cuanto a la AD de establecimientos comerciales, podemos afirmar que no se
encuentra enumerada en la Ley 22.362. No obstante, es posible en el sistema argentino
registrar a este tipo de AD, si cumple con el requisito de distintividad. Asimismo, cabe
destacar que a nuestro entendef, este tipo de AD engloba tanto a la decoracion interior
y exterior del establecimiento como también a los uniformes de sus empleados y hasta

sus vehiculos.

En relacion a la AD de configuracion de producto, la legislaciéon argentina excluye
expresamente como signo marcario a la forma de los productos (conf. art. 2° de la
citada Ley). A pesar de ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia han admitido
reiteradamente ¢l registro de la forma de los productos, cuando ésta es no-funcional (o
no necesaria) y distintiva. Por nuestra parte, entendemos que los citados requisitos no
solo deben exigirse para el registro del aspecto tridimensional de un producto, sino

también para poder registrar toda su AD.
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CAPITULO VIl
CONCLUSIONES

De lo analizado en este trabajo podemo.s sefialar que la AD es un signo marcario no-
tradicional, cuyo uso se estd expandiendo y va adquiriendo cada vez méds importancia
tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sin embargo, en donde estd mas
desarrollada y difundida la proteccién juridica que se le otorga a estos signos es en el

sistema juridico de Estados Unidos.

En lo que respecta a Argentina, si bien la AD es utilizada como signo distintivo y
hasta es posible registrarla como marca, hemos advertido que no hay un cabal
conocimiento de esta figura. En efecto, de toda la doctrina nacional consultada, hemos
constatado que el 1inico autor que la menciona y la trata expresamente es Gustavo A.
A. Sena, quien la denomina “estilo comercial”. Asimismo, hemos observado que a
pesar de que en Argentina exisfen registros de AD, esta figura no sélo se encuentra
poco tratada a nivel doctrinarip, sino que incluso estd poco divulgada dentro de

nuestra propia Oficina de Marcas.

En este contexto, podemos sefialar que ni la Ley 22.362 ni el resto de la doctrina
nacional consultada mencionan expresamente a la AD, bajo ninguna de sus otras
denominaciones (“trade dress”, “conjunto-imagen”, “imagen de marca”, “imagen
empresarial”, “imagen, impresion o apariencia total o global de un producto o
servicio”, “ropa, vestimenta y/o apariencia industrial”, “ropa, vestimenta y/o
apariencia del establecimiento™). Sin embargo, en cuanto a la AD de configuracion de
productos, la doctrina alude a ella como “forma de los productos”. Por su parte, la AD

de packaging, es mencionada tanto por la legislacién como por la doctrina como

87



“envases” y “envoltorios”. Por dltimo, en relacion a la AD de establecimientos
comerciales, podemos afirmar que no esta enumerada en la Ley 22.362 y la doctrina

generalmente se refiere a ella como “forma de los edificios™.

Respecto de la AD de configuracion de producto tratada como “forma de los
productos™ y de la AD de establecimientos comerciales, tratada como “forma de los
edificios”, podemos sefialar que a nuestro juicio se refieren a marcas tridimensionales
v no estrictamente a las AD tal como nosotros entendemos a esta figura (conjunto de

elementos de distinta naturaleza).

Comparando al sistema argentino con el norteamericano, podemos resaltar que ambos
ordenamientos podrian ser encuadrados dentro de los sistemas marcarios denominados
amplios. En efecto, en la Lanham Act entre los signos que enumera como marca,
encontramos a la palabra “device"’ {marcas o signos de cualquier tipo). Por su parte, la
Ley 22.362 enumera que puede ser registrado como marca ‘.‘todo otro signo™ con
“capacidad distintiva”. Por tal motivo, podemos concluir que: (i) legislativamente la
AD en Argentina no s¢ encuentra en una posicion de desventaja en comparacién con
la legislacion norteamericana y (ii) a nuestro juicio, los principios de la proteccién de
la AD desarrollados en la doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos que vimos en

esta disertacion, podrian aplicarse también al sistema argentino.

Sin embargo, comparando también a ambos ordenamientos, podemos advertir que la
proteccion de la AD que efectivamente se le otorga en Argentina es menos favorable
que la que se le otorga en Estados Unidos. Por un lado, hemos observado que el
secondary meaning tiene una gran importancia a efectos de otorgar proteccién a la

AD. Asimismo, vimos que esta doctrina estd mucho més fuertemente aceptada en
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Estados Unidos que en Argentina. Como consecuencia de ello, en el supuesto de que
tales signos no posean distintividad inherente, en Argentina muchas AD de packaging

como también de establecimientos comerciales podrian quedar sin proteccién.

Por otro lado, podemos mencionar otra diferencia entre el sistema argentino y el
norteamericano, que esti intrinsecamente relacionada con el secondary meaning. En
Estados Unidos, existe ¢l denominado Registro Suplementario, en donde se pueden
registrar las marcas que no tienen la suficiente distintividad como para poder ser
registradas en el Registro Principal. En cambio, en Argentina no existe un registro
para este tipo de signos. Por ende, en nuestro ordenamiento una AD sélo puede ser
registrada en caso de que al momento de la solicitud de registro va posea la

distintividad exigida por Ley.

En relacion a la legislacion ecuatoriana, podemos resaltar que la Ley 83 de 1998
contempla expresamente a la figura de la AD. Sin bien, bajo esta legislacién la AD
alude solamente a la AD de establecimientos comerciales y es protegida como un

nombre comercial, es un avance legislativo importante y digno de ser destacado.

En cuanto a los actos de competencia desleal que afectan a la AD, hemos visto que al
igual que las marcas tradicionales, la figura en anilisis puede también ser infringida
tanto por actos de confusion como por actos de dilucion. Al respecto, hemos
mencionado la importancia de reprimir a los citados actos de competencia desleal que
afectan a la AD. A pesar de ello, cabe cuestionarse si la AD de configuracién de

productos puede ser protegida contra actos de dilucion.

Por ultimo, podemos concluir que la AD, tal como la hemos analizado en este trabajo,

a nuestro juicio esta poco difundida en Argentina. Sin embargo, podemos destacar que
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hemos constatado que, dentro de nuestra Oficina de Marcas, se estd empezando a
informar a los analistas sobre esta figura. Entendemos que esto es un claro reflejo de

que la AD es un signo distintivo que estd clamando mayor atencién y proteccion.
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CAPITULO VIII
PROPUESTA

En primer lugar, como ya hemos dicho, es importante que se adopte una terminologia
en espafiol para aludir al frade dress. Al respecto, hemos visto que la innovadora
legislacién ecuatoriana adopta el término de “apariencia distintiva”. En virtud de la
descripeién y del andlisis que hemos hecho a lo largo de este trabajo, entendemos que
dicho término resulta acertado para aludir al trade dress. Por tal motivo, y dado que
consideramos importante que exista una terminologia juridica unificada entre los
paises de habla hispana, proponemos que en Argentina se adopte también el término

de “apariencia distintiva”,

En otro orden de ideas, hemos visto que en el sistema argentino es posible registrar a
la AD tanto de packaging, de configuracion de producto como de establecimientos
 comerciales. Sin embargo, a mas de veintisiete afios de la entrada en vigencia de la
Ley 22.362, entendemos que ya es momento de adaptarla a la evolucién de estos
nuevos signos marcarios. Habida cuenta de ello, consideramos importante que la
legislacién se alinee con la doctrina y jurisprudencia nacional, como también con el
desarrollo y experiencia de paises extranjeros. Por tales motivos, proponemos que se

incluyan en la Ley 22.632 las modificaciones que detallaremos a continuacion:

Como se ha apuntado, el art. 2° inc. ¢) dispone la prohibicién de registrar como marca
a “la forma.que se le dé a los productos”. Sin embargo, tanto la doctrina como la
jurisprudencia pacificamente han sostenido que esta prohibicién se refiere a la forma
necesaria 0 habitual de un producto. Por tal motivo, postulamos la modificacién del

inciso en anélisis, circunscribiéndose expresamente dicha prohibicién a “la forma
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necesaria o habitual de los productos™. Al respecto, cabe traer a colacién que ya al
momento de la entrada en vigencia de la Ley, los autores Bertone y Cabanellas de las
Cuevas, hicieron su observacion sobre esta cuestién. En consecuencia, y dado el

tiempo transcurrido, es que claramente esto refuerza nuestro postulado.

Por otro lado, hemos mencionado que la AD de establecimientos comerciales no se
encuentra enumerada en la Ley 22.362. Al respecto, podemos agregar que en cambio
la Ley si alude a la AD de packaging y a la AD .de configuracion de producto. En
relacién a la AD de packaging, el art. 1° enumera a los “envases” y “envoltorios”.
Respecto de la AD de configuracion de producto, podemos sefialar que el mismo
articulo enumera a “las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado
de los productos™. Sin embargo, a pesar de que nuestra Ley no enumera ni alude a la
AD de establecimientos comerciales, hemos visto que en ¢l sistema argentino es
posible registrar a estos signos si cumplen con el requisito de distintividad. De hecho,
en el INPI se encuentran registros de estos signos. Por tal motivo, v a fin de otorgarle
mayor difusion y la misma importancia que a los otros dos tipos de AD, que si estan
aludidos en la Ley, proponemos lo siguiente: la inclusién de la “apariencia distintiva

de establecimientos comerciales” en la enumeracion del art. 1° de la Ley 22.362.
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1.1. SOLICITUD DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA
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1.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA

(continuacion)
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L2 RESOLUCION QUE CON CEDE LA APARIENCIA DISTINTIVA
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L.2.

RESOLUCION QUE CONCEDE LA APARIENCIA DISTINTIVA

(continuacion)

LR i,

distintiva, de conformidad con ba anoxos aporados al e:q:edimte que pemmiten apreciar m‘amisﬁo?as‘
identibcatives de la apadencia disintiva soficiiada. : _ _

Totos o denencs mencoraios e conunl oman s sprend distnfa sictate, <0 0 6 19/ 28

: ' : APARIENCIA
wmkw_mmﬁawmm _
ggyfm‘rwqﬁéé?rmm MONSERRATE para todos kos elemenios en conjunlo, es decir st prolege |
resuﬁadcda!ammmymr@mcééﬂdebsmésasusymwmmdeeiaswse@m

. 2"?mmammwmmﬁmdwwgﬁmm@¥p?ﬁfm'”a_""i ¥

mgisirs 60 of Profoccio.: Notifiquese.-

103



1.3. TITULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA

S+ (’}f;[x:)

Instituto Ecuatoriane de la Propiedad lIntalectual

IEPI

Direccién Nicmnai de stp:eﬂad industeial Titulo N°  g3-94

}%Wl—f"’

En cumplimienio a fo dimcsio er fa Resolucion No. 52889 de 7 de junio de 2004 y en vired de la
delegacitn de funciones que consta ¢n la Resolucion Na, 91-04-DNPIJEPL,  publicada en ef
Registre Oficial No. 337 de 14 de mayo de 2004, se OTORGA o] titelo que acredita € rcg:stm cSe L
la APARTENCIA DISTINTEVA, rimite nimers 141399 de 30 de enero de 2004, s Ta

' DENOM.[NACI()N: NUEVA APARIENCIA DISTINTIVA DE “FRUTERIA
MONSERRATE"™,

DESCRIFCION DEL SIGNO: Constitiye una redefinicién de las formas o spariencias
exteriores, con exclusividad en su estile, especial disposicién y forma de los objeros ¥ estrugturas,
eclores y disefios caracteristices; y, en general particularidades del establecimiento comercial, que
to identifican y distinguen en {2 ?I:s!aci’:'m de sm'icios, denominade: *Fruteria Monserrate™

1. PARTE EXTERIORY ENTRABA PRINCI!’AL. .

Parz ef recubrimiento de  paredes prevalece ef uso de la baldosa; pam la pwpagmda de la marca

conjunter el diseSo de ka Marcs de Servicies “Fruteria Monserrate”, regigtrada, encérrads en un -

Teaten cuya pase de preferencia es de cerdmica ¥ con predommzo de los colores amm!io, azl y
café,

Il AREA DE RECEPCION Y DESPACHO DE PEDIDOS.

En su conjunfo y como parte de 1a decoracidn, se destacan las siguientes estricturss y disefios
caracteristicos:

Musbie de mesa especial con tablere horizontal, donde constan en tods su magnimad de la

superficie reciangular varios impresos del disefio caracteristico de la marca “Fruteria Monserraie™,
de sltura conveniente para sostener v permitir el manejo de ks cajes registradomas (cajas
registradoras 1o do uso exclusive), lado fromal y Jatereles cubiérios por una limina d¢ acero

tuatre largueros inclinados en forma de W, sobrepasan la altura de 1z mesa ¥ en la parie superior
tignie un tablero gue sirve de apoye para receptar pedidos a Jos usuarios, en les extremos superior
izquierdo v superior derecho del marco consta una superficie vertical de madera con variog.
impresos del diseo caracteristicn de la marca “Fruterfa Monserrate”,

En la partz alta ¢ ia mesa con tmblero horizontal, colgades desde el techo, constan tres l:’amg}aras
espaciales, de acere inoxidable en cuys intertor se sujeta une esfruchira cristaling resistente 2 la luz,

Un tante haciz amds de las limperas colgadas, constan sujetas en colpantes de hierro cuatro jarras
chocolateras de Ea:mna de acero inoxidable.

En el extremo derecho de la mesa donde s asientan las cajas registadoras, constan dos aparatos
congeladores para conservar alimentos hasa ¢l momento de sit consumo, de estructura y disefio

caracteristicol en cuya supesficie vertical de 1o base constan varios impresos dz Ta marca “Fruteria
Monsamale™,

consta impreso en 1 Tond con colores amarillo, azud y blancoe; ¥, en las ventanas de vidrio aparece . 1],
* impreso el disefio caracterigtico de a tharca “Froteria Monserate”, Ademis, se desmoan ensa

inoxidable, en su parte frontsl consta incrustado un marce de madero en cuyo inferior constan. |
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L.3. TITULO DE REGISTRO DE LA APARIENCIA DISTINTIVA (continuacién)

A la altura de los aparatos congeladores, consta cgvada desde e} techo (con brazos curves ds
disefio caracteristico) un mueble de estucturs espef L3l de maders, en cuyz superﬁcte horizontal
inferior sirve come confenedor de copas de crisial irfvertidas {zecipientes pars servie postres, no de
uso exclusive), ¥ en su superficie horizontsl  superior se asienta un adome caracteristico en
miniatura, Ticiclo cargado con caidn ¥ mufieno con un helado en Iz mano.

Hagciz ¢l extremo derecho de los aparstos congeladores se ubica ima mesd de despacho de pedides; ™ 5 7 7 7
de tzblerp homizontal, ¢n el que consta en tods su magnitud de Ia superficic rectangular varis |
impresos del disefio caracteristico de la marca “Fruteria Monserrate”, de forma alargada ¥ cifrva i’
b de sus exiremos, como 12 J, sus lados constan cubiertos por ena jAmina de acere mox;dablc.

ia que sobresalen pequeﬁas ramuras simétricas un tanto mcimaéas y,

Un tanto hacm strds, am‘ha de los aparatus u:onge’faéores ¥ mesz de despaci'm de pe&xdcs, en tﬁ: ‘ o
berde dei techo consta T estructura especial de una pizarra de fondo negro, de szsperﬁcte verticaly
enmargado de madera con Izcado natural, de forma rectangular y de temafio més slargade que los

muebles indicados en ¢ dicho tablers consta escrito con izz la lista de Jos alimentos y bebides : R B

preparados para ¢l consumo y, los prec:os de cada ung dc eﬁos

IIL. -AREA BE ESTANTERIAS Y COC{NA* Y UNIFORME DEL ?ERSO?«-\L DE'
SERVIC{(}

Mueble dc mbos de acero zmxrdabfc ¥ amqueies hmzontnles de lamma de acero que szwe pa.ra o

colooar en forms ordenada ¥ conveniente las frutas para utilizatias en la preparacmq ‘de ias '
- ensaladas y postres de frutas. .

Mueble de acero intxidable, sostenido par dos pies de superficie vertical plang y una superﬁcie un
tanto inclinada que Heva deatro de si varios utenstliios que sirven para contener Jos cubiertos. -

Mésas de dos superficies planas horizontales (dos servicios) de limina acero inoxidabie, sostenida -
por cuatra pies de maders, apropiada pars spoyarse en ia preparacion de ks ensaladas.

La cocina, consiste en apartos ¢ instrumentos de liminas de zcero inoxidable gtie proporcionan

calor o fuego, disponibles en Tinea horimontal para efectuar coccidn, guisar ¢ preparar la comidd ¢

‘alimentos, parritlas de asar; dispositives de llama, fogdn, hdtno, feidors; y, en bz parte superior

tiene incorporada wna piezs de acero inoxidable de superficie horizontal plama que sirve para,
asentarcosas, v, en i parte mfcnor tiene divisiones de supsrficies ptarsas para guardar cosas. -

Carruaje de cuztro ruedas y dos servicios, de sz:pz:rﬁm—c horizontal (uno sobre ef otro} de wmcwn

manual, sirve para £ acitiaralp ersomal de cocins lam anipulacion de lose neumdes d e fﬂﬁes o
lepumbres.

Estruchurs de superficie céocava, de lamina de acerv inoxidable ¥ cop disefio caracteristice, consta
en la parie alta de la cocing ¥ sujetado al techo, sobresale un borde de Hmines de acerc un tanto
inclinadas que se sujetan 2 2 barra que estd unida a j2 pared vertical y el resto ds la superficie o5
lisa y s¢ mantiens colgade del techo, en el cenro de la superficie concava mis pronunciada constan
en linea hcm'zontal unz reunitn de focos que otorzan tluminacion adecusda a la cccina; ¥,

Recipisaes, de Mminas de aceru inoxidshle, de cimre hermético, fuertes, v de importante.

capacidad para contener liquidos,.con vilvuta o Hlave de abertura y titrre con ¢l fin de regular la
salid del fluido o def contenido, constan en uno de fos extremos laterales de la cocina; v,
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El personal de estanterin, cocing v pasteieria que manipula y prepama las cnsaladzs y postres de -
frutas y pasteles; ¥ otros alimeatos preparados para el eunsume, para realizay su trabajo dispene de -

un disefio pertivular de prendss de vestir (uniforme) que consisie en falds v delantal 2zl sin -
manges y ocuello alargado redondo, blusa blanca de euelio estrecho redonde y mangw corta, gorre. % |
blanca plisada con resorte y vizcera de superficie angosta guantes singéticos ¥ zapatos bajos tips
mocssin, - Ademds, la personz de atencidn de pedidos al piblico cuents con similar uniforme
diferenciindose la camisetz de color amarille ¥ la gorra gue consiste en una pretina que sz cifica la
cabeza y ia viscem ligeramente angosta. Las mangas de ka blusa; camniseta y la pretina d2 la gone
azei contiensn mpregnaéa ¢} distfio caraeteristico de la marca “Friteriz Mensmaic

IV, SALASDE COMEDOR Y I}ECORACIONES EI\WRNAS

Enlaparte ata dela pamd gque bordea el techo dc Iz sala, desde Ea columna donde se ubican los
aparawos congeladores v 1a mesa de despacho de pedidos Yasta ¢ tope de Ja pared de acceso al -
bafio, podemos Fpreciar Ia viva descripeién de las formas 'y los colores de o pintura antistica de fag .o
trutas e el mausl, el propésito exclusivo es destacar 1 especielidad esencial en lz preparacién de
alimentos v bebidas para ¢l conSUma.en busque de fmtas ’

Como forms préactica, se ha madn ):14 c@ndmmes 1de:1ies para s adnhiente salisfactorio y . de
bienestar sl servicip del consumidor, garantizindole iz sahud y el espiritu sociable, los co:cedores
Hmpios funcionan en espacios o amblentes con ventilacion constante, Tas mesas rectampulares,
miesas 1edondas y Tas sillas tienen d istribucion afiemday. fes sgias ¢ uentan con seperacidn de
tlementos, técnicemente Hamados prsemanos; fas imigenes de fos ambientes foéograﬁades otorgan’
especial convivencd del wnsuzmdar con ef lugar o espacio de Ia fruteria.

Los muebies ¥ pasamanos son elaimmdos oot Huninas y tubos dc acero inoxidable ¥ tienean forra,
presentacion, estuctura, disefios caracteristicos y particularidades que idemtifican ¥ distinpuen al

establecimiento en forma may singular. Principalmente, las imdgenes d e ks mesas; Ja silla y o
exhibider serdn descritos méis adeiante,

La apariencia o dispasicidén de Jas mesas y sillas, en ] sentido de ver, tienen abschuz srmonia en
suposicidn: ¥, en los tableros de acero inoxidable con afma do madere de Jas mesas y enel espaldar
de la silla tienen grabado o disclie carasteristico de Ta marea “Fruteria Monsermate”,

En las vemtanas de vidrio de las salas dul comedor, en forua vontinua aparece xmprcm ci disefip
caractéristico de 1 tharca “Fraterda Monserme“

Ademss, en a serie de decorados te destacan, i3 pueria de acceso a las salas del comedor ¥ un

e di cuadro de una ventana, ubicado en e pared, de madera con apariencia de musbies envejecidas ¢
antiguos y porfectamenie atiles en ks sctuzlidad,

¥. SALAS DE COMEDOR AL AIRE LIBRE Y BECORACIONES EXCLUSIVAS

Tienen la corseteristicn de ubicarse en solo ambiente social al aire Hbre, £n su estorna se whican en
toda § u exiensitn los pasamams de tubos de neero noxidable v s complementa £] comedor con

Liss mesas y siftas. ]
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Lz apariencia o ﬁxspas;cmn de las mesas y silias, en o} sentido de ver, tienen absoluta armonia en se
pnszczén v, en los tableros de acero inoxidable cen alma de maders de las mesas ¥ en ef espaidar
de ta silla tienen grabade el disefio caracteristico de Ia marea “Fruteria Monserraze”,

T

 Bn la sala indicada se destzen un relof con base (:m de uso exclusive) y parante de madera, con
apmiencia de cono invertido, on ouvo SXIFEN0 SUPSTIOR s{)stieuc uni lampara ¥ ¢l reloj.

En ima de Jas paredes del am%teme ol airs Iibm so destacsn en cusdro de madm das

presentacicmes  fotograficas que. identifican la propia enmlads de frutes ¥ el pastel ﬁel i
'esea‘otemmzanio“ﬁuzena Monserrate™, v, B

Desde otro punto de vista se destacan ¢n cuadro de madera ofras tres pmsemacmnes mtegraﬁ:fas' -

_que identifican ia propia calidad de productos adiciopales gue offece l2 Frulerix Monserrate, como -
son 1a tasa donde cas una porcién de chocolzie y & sus lados unos panes; 1a oire, una porcién de
empanadas dz mm‘eeho sobre un recipiente; y, 15 otra, una cops gmzsde de helada con ensalada de
frutas.

VL E)CE[IBii)OR BI': MG}:“\T}?S
"En Tas salas de comedor antes descritas se dxsnz:gum exhibidotes compucstas de base l‘edonda
.methlica de lmina de acers inoxidable, con perfil en alio relieve, regatdn de caucho, twebo dé adeny

inoxidable, soporte de pantalla, pantslia de exhibicidn up tanto inclinada hocin atrds y de lo

magnitud de 12 superficie curva, los cusles pueden: ubicarse en diferentes posiciones def comedor, ~

Las imdgenes se refieren 2l mend que offece el establecimiento corercial de ¥a marge - "Fmtena e
" Monserrate™. . e

VIL. RETRETE DE SERVICIOS SANITARIOS -

Ex parte éxterna de acoeso al retrete consts un mueble basddor (ammizzon) para fijar prendas e
vestir {po de aso exclusive). :

Vane en pared para penetrar al interior del vetrete en cuyo frente visible se destaca un cuadro de
madera contenido de la b m:agm fotogrifice de Adaa ¥ Eva. Y. :

En £l oterics dei tetrete los eicmnws que dan forma = tas mszaimom ¥ esiricturas samtanas A
.puerias v marcos del espejo, dispuestas para §s limpicza y ¢l #seo personal, Hepen 1a ca.meiznshca :
particular de ser c%aberadas con faming de acero inoxideble.

_ CARACTERIS‘TICAS DE LAS MESAS, SILLA YEXH!BID{)R

Mesa Rectangnlar' Censxsﬁe on una N{IEVA MESA de lamina de acsre mamdabie de form
rectangular v disposicién especial, con aspecto exterior particular, compuesta por una base redonda
con alma de acero inoxidable ¥ la superficie inferior con regatén de caucho, en la superficie
superior de la base y centrade sobresale un perfil en alto relieye que sitve de apoyo pera
deslizamitertos, desde ¢l centro de 1a base se proyerts verticalmente un parante d¢ ldmina de acero
inoxidsble con apariencia de cono truncado e invertido, cuyo didmetro del extremo inferior o3
menor gue =f del extremo superior, en ¢l indicado extremo. superior del parante se asienta un
tablevo rectangutar de madera cuya superficie superior consta cubierta de una Hmina de acero-
inoxidable que se exticnde hasts ¢ extremo sccléonds ls magnitud de In superficie rectangulor de

. la mesa, donde comsta un chafldn que se pierde jusiarments en ¢l borde de la Jamina de avero; ol
tablero de kz mese se encuentra sujeto a una crucefa de hierro de dngulo resto con tomillos cola de
patay ia cruceta se inserta en las ranures del parante, lo cual fia y da textura a fa mesa en su
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estructural g oneral, € onvi ‘eng d estacar, como caracteristica singular, que enial dminzde zcery’
inoxidable que eubre ¢l tablero de madera de la mesa rectangnlar, consa marcaém foi "smpresxs doge -

disefios vavacterisiicos de la marca “Prateriz Monserrate”.
Las medidas de la mesa_rsctangum sor:
Lamina de acere: .05 mm e

Escala 1325

- Tablero.de. ue:mneaéabimn‘a—{im d\bmadera. largn 89 cm., ancho STIL

eepesor total del tablero 2.1 ey borde det
. maders 3.5 cm,;

'« Cruceta: angu}odehxmde3 Zcmpcxtaﬁu,espesaﬂmm, argc 53cmy -
- Fornillos: cola de pato % pulg;

- Puraste: alura 62.6 om, difimetro inferior § om, dEmetre st!;acner 15 don

fero 1l cm, chaffin en s icie de

- Base redonda: ditmetro 50 cm, eSpewr 1.2 om, distancia desne parame al bm'éc de.

Ia base 20.5% cm
~ Hegatén de caacho: sncho 9 mm, didmetro 49.6 om : '
- Perfil: anchoalto relieve 1.3 om, alture 2 mm, distancia al borde de labase 5.5 e

Conforme 2 les medidss especificadas, el tamafio de 1a mesa rectangulor otargs ¥ permite exclusiva

comedidad; ¥, se distingue en 14 presentaciin de la apariencia distintiva del establecimients
“Frateria Monserrate®. . )

Mesz Redondd.- Consiste en upe NUEVA MESA de linuna de acero inoxidable, de forma
redonda y disposicidn especial, con aspecto exwtior particular, compuesta por una base redenda
con almm de acerc ¥ regatén de caucho, en tomo a Iz base sobresale un perfil en akto relieve que

sitve de apoyo para deslizamientos, desde el centro de la base se proyecia verficalmente un parante |

de Ymina de acero inoxidable, cuys didmetro def exmemo inferior es menor gue el det exremo
superior, en e indicado extremo superior del parante s asienta ¢l trablero de Ia mesa redonda do
madera cuys superficie exterior consta cubiera de una lmina de scero inoxidable que se extiende
hasta ef extremo oculte de la magnitud de s superficie redonda de la mesa, donde cousta un
shaflin que se plerde justamenie en ¢ borde de b lamina de scero. Elablero de 12 mesa s5¢ sujeta
a Iz cruceta de herro de dngulo recto con tornillos colz de pato v 1a cruceta se inserta & las ranuras
det pareme, Io cual fija la mesa en su estuctura general, Conviene destacar, como caracteristics
singutar, que e ks Hmina de acero inoxidsble que cubre af tablero de madera de la mesa redonda,
cansta matcade y/o impreso siete disciios caracteristicos de Ia mares “Fruteria Monserzate™,

Las medidas de 14 mesa redonda son:

Lamina de scern: 05 mm
Escala: 1:23

- Tablere: didmetro 68 cm, cspesor total deb whlere 2,10 ey borde disnvinuido ded
tablere 1,10 om, chailan en superiicie de madera 3.5 um;

Cruceta: dnpulo de hierro de 3.2 cm por lado, cspesor 2 men, longitud 33 em;

- Tomillos: cola de pato 3 Mopuip.

g
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- 'Pmme alto 62.6 om, didmetro inferior 8 om, didmetro superior 15 cm o
- Base redonde: didmetro 41 om, espesor 1.1 om,, distancia desde parante al borde de ‘

© labese 16.5 om. . Chhn e :

~ Regatdn de-cauchs: ancho 9 mm, difmetro 46.6 cm ' '

= Perfil: alto relieve ancho § mm, alture 2 mim, distancia al borde de ia basac 4. 6 om

Conforme a las medidas especificadss, ¢l tamafio de la mesa’ rzécnda otorga ¥ penmte exclus;w i .
pomodidad y se d:stmgae en la prmtac;én de la Apanencm Distizmva dei estabiecmuemewl T
"Fmtcna Monscrrm _ o e ‘ o

~Sitta Tradmmai Cousxste £n una S'{LLA m:ﬁ‘a dc dos tubos ¥ iama_zm ée acers mcx:dabbe
T asientty de madera #e forma tradicionst¥ dlsp@&cwzx cspcctai Fon aapecto e xteriar pax‘ﬂcular
compuests por tn asjento.de snadera eolor azhl, un tanto céncavo, Sujeto a los tubos de acero
‘ 1nf¥‘$w§a%§ﬁ v, perizis milimétricos, un respalde de limina dé acero inoxidable, en'cuya superficie
fromtal céncava, un tante inclinada, se destaca camo caracteristica smgl.ﬁar4 un 1mpreso ‘ve

‘Ia E‘orma estructura ¥ dmenc de la planta slevacion ﬁ-cmtai ¥ ekevacao;: tatezal, L qtarga 4 %a srlia e

iz imagen plena de idmuﬁm:orx y distincion y exclusiva del estabimzmmto somercial “Fruteriz -
\‘[ansen‘ats"

Lémim de goero: 05 mm
Tibo de goero; | pulg
Escala i 25

- Tablere det asiento: frente 35 am, espesor 2.10 omy fonds 32.60 cm;
- Elevacién fronfal: altura total 69.39 cm;
-+ Elevacibm alvara hasta borde inferior def respaldo 51.26 cm,
- Elevacidn: altura hasta borde superiar del zs:enm 38, 92 em;
-« Distancia lateral: entre fas dos patas 40 emy;
. - - Distancia froutal; ehtre las dos patas; 19 om.
L. Pistancia pestenor emre mbus c;ua su}emn aI respaido 19 cri.

) Conforme a las med;das espec:ﬁcadas, ef zaxmnu de la mlla oinrga y pei'm}f»e etc}uswa mmodz&adi
¥ se distingue en la presepracion de la Apariencia Diszmtna del astabiemmwn%o ‘”Fniterm :
Monserrate™ L
Exhibider.~ Consiste enun NUEVO EXHIBIDOR de tubo ¥ lamins de acero inexidab:le! de forma
vertical y disposicidn especial curva, con aspecto exterior parficular, compuesto por una base
redonda con alma de acero y regatdn de cauchs, sobre su superficie visible ¥ en tomo a la base
sobresale un perfil en slto relieve que sirve para prevenir deslizamientos, desde ¢f centro de 1a base
se proyecia verticaimente 1 tubo de acero inoxidable con didmetro esténdar en s glevacion, en el
extremo zuperior del tubo consta un soporte dé pantalla de Jmina de acers inoxidable que sirve
para sostener l2 pantaila de exhibicidn que se extienden posicion un wntd inefinada hacte atrds v
¢on s magnitad de la superficie ¢n curve, en cuyo extrerno superior consta ann bincha desmontahie
con perfil { de ldmina de acere inoxidable que permite ef cambio de la publicidad, en fomo 2 los
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© exrremos izguissdo, desecho ¢ inferior de o pantzila consta un perfil de limina de acero que sjetan
is publicided, destacdndose el perfll inferior que es srvo hacia amriba. El exhibidor consiz como
wna sola piezs, excepio Ja vincha desprendible, lo cual permite diversificat Ia publicidad.

Las medidas del exhibidor sen: | : : -

1 édmina de acero: 05 mm
Escala: 1:23

- Pastalla de exhibicién: Targo 61 cm, ancho 43.2 cm, ancho drea de publicidad 41,8
em, largn drea de prblicidad 58.59 om, perfiles rectos § mm, perfil curvo 8 om,
superficie curva R 115.50; dimensitn de Ja proyeeeién 53.02 em '

S et e P it

- Bincha: iargo 42.9n, ancho 1.1 om _

- Saporte de pantalla: zncho 7.8 e, altura 24.1 om; S

- Tube de acero: altura 190.8 ¢m, dismetre 2 pulg, espesor 1.5 mm;,

- Altura maxima del exhibidor: 152.29 cm : : ‘ .

. Base redonda: didmetro 40.8 e, altura de 1a base libre del alto 1eheve ] 2 om, distahecin
desde el paranie el borde de 12 base 17.86 oy, o

- Regatén de cancho: difretro 35.80 om, zeposer 4 mm -

~ Perdil de Iz base redonda: altura respecto superficie superior 2 mm, ancho del gl
relisve 1.3 om, distancis al borde de lu base 5.3 28 ' '

Conforme a2 las medidas cspecificadas ¢f tamafio de! exhibidor otorga exelusiva visibilidad al.
consumidor y se distingue en la presentacién de Ia Apariencia Distintiva del establecimiento
“Fruteriz hMonserzata”. '

CARTA ABIERTA (CATALOGO)

Cotnistituye up elememo adicional en la apasiencia distintiva, tione singular presenacion ¥ disefio
ciracteristico muy particular, propio del establecimiento cemercial identificado con la marea
“Fruteria Monserrate™. L .

En el catiloge, ademds de ser un medio de propaganda, debidamente se aprecia en forma
clasificada v ordenada 1a listz ¢ imdgenes delos manjzres y bebidas e fmtas naturales que se
pueden tomar en ¢f ¢stablecimiento comersial indicado. ’

En Ta superficie externa comtiene las imégenes de la grifica caracteristica de Fruteria Monserrate,
del helado eon enisalads de fruts v la ensalada de frutas; en e superficie interior del catilogo
constan las imégenes fotogréficas de Tas empanada de vezde, empanada de morocho, seiva negre,
pie-de Hmdn, bolones de verde, locra de queso, toria de durazno, merengdn de guandbana, supa de
verde, ecstofade de cume, mwuse de frutilla, fesas com cremm, trucha con  verduras,
polledcameltrucha a fa plancha, cheese cake, torta pifia colada, sinduche de trucha, sinduche de
pollo, banana split y helade tulipdn, v, en la superficic del reverso conslan ilas imdgenes
fotogrificas de chocolate caliente, chocolate con pan gratinade, juge de zansheria, bandgja de
fritas y jugos. Ce
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Las medidas del catflogo son:

Limina plistica: .03 mm

e m Buperficis total del catilogo largo 433 om y anche 46:::‘:3, T
: . Superficie de! catélogo doblade: Targo 43.3 ¥ dnche Fdemioo

30 de junio de 2014
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IL.1. “KANSAS”

IL.1.A. Solicitud de registro de la AD del exterior del establecimiento
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IL.1.B. Publicacién en el Boletin de Marcas v Patentes de la AD
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I.1.C. Resolucion que concede el registro
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11.2. VILLAGE CINEMAS S.A

I1.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
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11.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento

(continuacion)

ARESA S PRODUCTOS © SERVICIOS A PROTEGER .
- N R
TEIE T Yodn loomie - Ee Bxediolo sipienie - S Solomenie i siguiants .

T

i

CORTINGS 7 | SIS

AREA §: GESTION DEL TRARITE

©OSQLICTTANTE REPRESENTADG #OR CAFACTES (i}
tas. | EOMILLO ARTRADA, EDUARDD PREGIDENTE
Feynie 5\4‘"5
Pryier Ingerinto e & LINEL Fetha mpen
i) by

§ Yipo v ot e Deoutsants
D 22654088

TORETADS FASA TRAMTAR.  Apeice v feoenbres
ORI ER, WEATIAG 7. 17000]

agemiel | W] 1058 |NOETINGER A ARMARDO

1 AREAT © DATOS COMPLEMERTARION

Bl sofictturde declars | BO | renunciar a las acciones fudidates. .
CESERVATIONES

Fo seddcize le publicacidn de la siguiente dsgoripeidn Junite con el

sigme mavesrfo: /00 SEIVIRDICAY  BIVECTALMESTE L35 CRRACTERISTIOAS

CISTENTIVAS DES presfio IUTHSIOR O VISTRS PR FEERTE Y LATERAL DR TN

FRELTO BN EL (YR 4K FROVERN FERVECIOE DR RIPARCINIENYD Y ERTRETERIWIESTO

7

i e
¥ E RL CHAL 6% ISCRYLHN SALAS DF CINE Y LOCRLEE COMERCIALES. /™

]
i
b
N
FIRMAYY AGLARACION ALTORGzANS FIRA ¥ ACLARATION SCLIGHTANTE O 5 REPRESENTANTE LEGAL
I Y] <7

X

et

;i%‘"nmmg%‘&gm&; EDUARDO NOVEASHSTRADA
. : o

PRESDERTE

117



I1.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento

(continuacion)
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I1.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
{continuacién)

Sefior Presidente del NP1

YVILLAGE CINEMAS 8.4, representada por su
Dresidents, o Sr. Bdvarde Noville Astrada, con domiciio legal en 25 de Mayo 488,
Bizo 8¢, Capital Federal {?ﬂéaeﬁéngér & Armgndo} en lz solcitud g8 marca “{TRAB&
DREGSY®, Acts No. 2,501,414, en 1z clase 43, ol Sefior Presidente digo:

Que vengo por medie del prasente 2 contestar i3
vists conferida i expediente de ip refarencia v & relvindicar o manifesteds en las

ohservaciones 8l momento de prasentacidn de l2 marce en cuestidn,

En primer luger, deses sefalar que B visla
conterids por vuestra reparticidn resuife imorocedents a8l tratarse de una soliciiug
METCATIE G0N NUMETOses aspedios grafices que s ootan do gran distintivigad, -

I : Tal come §e Bprece en fa flgurs supsrior, 83
gssamcﬁeg"ééz disefic exterior del compleio stan cublertas por rectdngulos unidos 1os
LNGE GO §{3$";§:>3:ms, formmands un entramade orignal 2 ko largo z 4t ST o ledo.
@ésw%?“ forms de

LN L E . .
Sobre @ entrata lztersl, sobresales fres entramados mas
arcos, que distinguernr & soceso 3t complein.

g

£n #l dissfio inferinr, tambie sheservan las

peredes enveladas pers usta vey con diferentes tremas: 2] gaamuesira un
enamade de ladnlles, of centro distingue un entramado v:'% ’;;%?}”3;;.&35-&& mas
pequelios v acostados v, i derecha, exhibe un eatramads feg::mgma;fmés; grange
y en posiidn vertical, Asimismo, Iz entrada de los vehicgl@BIBene un marco

irregular que agraga distintivided 3! signo en cuestidn,

Vals destacar cue estemps H¥Blando de unz
soticiiud con alte capacidad distintlve sdopsride por su usy tantp 3 nlvel locel, como
- R

an Rosaric, Mendoza v Neugudn,
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I1.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
(continuacion)

Alguros efemiplos de TRADE DRESS o ESTILD
C@M%RCML registrados  en nuestrt pals son las  cadenss CFIEZA MUY
\regg%a;waﬁtés, pizzeriasy, N9 2014423, “KANSASY {restaurantes), N® 1869804,
“P?E:i;%é@ER'ﬁS” (estaciones de servicio], Ns. 1.979.702/3/4/5/6/7/8, “SnELL”
{estationes de servicio), N% 1938378 v "BP [estaciones de servicio),

2OI2Z1F/EI20/340 vy 2012320, entre obras.  Tedas recibiengdn  las

correspondiente oroteccidn en ol sistema argenting, reconcciende su aptitud pers

ser signes u obietos de registros de marce v permitiendo B clers diferencizciin de
una empresa de la obra.

En corglustdn, vebdndose la marca sohcitads de un
signe de gran notoriedad en nuestro pals y con alto cardcter distinthea, reumendo
condiciones grificas lamativas, originales e innovadores, solicto gue so tenge oor
conlestads s vista v 5@ conceds esta soliciiud gin mas rémita,

Provesr de conformidad, que,

i
Rl &d
. SERA 3?3{*1& ==z
%, - R
“ 155
3 ® -
. ?rﬁsn&eﬁm
MENfonl
33412

NOTA: El escrito que antecede fue presentado por el solicitante, a fin de contestar la vista de fecha
24/11/05, cuyo texto se transcribe a continuacion: “Hégase saber al recurrente que €l signo solicitado
carece de capacidad distintiva requerido por el art. 1° de Ia Ley 22.362.”
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11.2.A. Expediente administrativo del INPI de AD del exterior del establecimiento
(continuacion)

g a4 i .
Fesitiuto fe fesipan :é{; {g ,nguss@yf“fmgﬁsfwsf

g
Ref. Seliciud de Regisiro do Marta

A e f SRR
Apta WY o N U

wron

g 7 e Ey m\fﬂ

&8 gt

Sudd

RO ALRES,

AL SENOR DIREC ""”QR B MARCAS:

Coine resultado do

de Jat presented acluacionts sanpe gue on He

mmivmas 5o encuentean rounidos los rodarisitos doTondo y de fonma provisios on fa : Loy d2

Mgreas F2.042, para la concositn do veglstre selid s proteger Tog producionseevieos

de fn Cese veforemciada, conforme swge do la demoripolin olecbwde o s owes guiiva >

He eportante dostacan, que en ¢ andlisis marcario o3 €1 o wnbio o 2N

s, bosde vy <

g B0 S08

Por 1a} mative, se olevan dos proserdes solundos, 3 los gut &

A morpineie numere & de e {%"Jﬁifﬁ. o (’0‘3%‘#’4‘:(%3 e f‘!i"}ﬁ"}%i womme al din

efmcton de gue, on case da um:%;%;*ﬁ;& o priterio propiciado, se proceda o T eymision del aclo

Yiespositve correspondionts,

BETUDIALD BOR: O Horein Redeigo Csbaleln Rigamoni

FIRMas

CONCEDIDA POR DISPOSICION M-
i
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IL.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento

3 BOLETIN DE MARCAS - MAYO !95, I+ 24
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I1.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento (continuacion)

ES ROLETIN DY MARCAS - MAYO (8 DE 201

gt At 3551 2F - {51 Clase £2

(it 8 (B4

PROEA L (13 WREABE (UMERUNG B - AR
ALARELS & SRS B FiRRRGLRE I
o VL - BT SIS
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I1.2.B. Ejemplos de AD del interior del establecimiento (continuacién)

B BOTETEN DE ALARCAS - Ma¥er g8 I 20al

o © R ety BEDTERT (41 iame 4

60 F 458
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CURRICULUM VITAE DEL AUTOR

EDUCACION

Maestria en Derecho y Empresas, Universidad de Palermo
Totalidad de los cursos aprobados, octubre de 2007
Defensa de tesis pendiente

Abogado, abril de 2003, Universidad de Buenos Aires
IDIOMAS

Inglés e italiano.

ANTECEDENTES LABORALES

Alfaro-Abegados (marzo de 2005 - hasta la actualidad)
- Litigios

- Asesoramiento y practica general en Derecho Comercial

Grupo Siembra (actualmente MetAFJP) (junio de 2004 - marzo de 2005)
- Desempefio como abogado interno

Marval, O’ Farrell & Mairal (abril de 1998 - noviembre de 2003)
~ Practica profesional en el Departamento de Litigios

- Procuracion de expedientes (durante la cursada de la carrera de grado)

Estudio Juridico Montes de Oca & Pla Cardenas (junio de 1996 - abril de 1998)
- Procuracion de expedientes (durante la cursada de la carrera de grado)

ACTIVIDAD DOCENTE

Auxiliar docente de la materia “Derecho Comercial”, Facultad de Derecho de la
Universidad Abierta Interamericana (abril de 2007 — hasta la actualidad)

MEMBRESIAS

Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal
Colegio de Abogados de 1a Ciudad de Buenos Aires
DATOS DE CONTACTO

Teléfonos: 4775-5919/15-5110-1390

Correo electronico: federberg@hotmail.com
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