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1. Introduccion:

En un entorno tan cambiante como es el de la industria de la moda, donde la innovacion y
la creatividad son esenciales, la proteccion de las marcas y de los disefios ha ido
adquiriendo una relevancia crucial, sobre todo en los ultimos anos. Este Trabajo de Fin de
Grado se centra en el emergente y tan necesario campo del Derecho de la Moda,
especificamente en los mecanismos legales que protegen las marcas, tanto a nivel nacional
como internacional, ademas de en su aplicacion en casos de disputas entre grandes casas
de moda. El conflicto principal elegido para ser analizado en este trabajo sera el
emblematico caso de Christian Louboutin e Yves Saint Laurent por la suela roja de un
zapato, en el que se ejemplifica de forma idonea la complejidad y controversia del Fashion
Law.

A través de este trabajo, se pretende proporcionar una vision tanto critica como personal
sobre los desafios legales a los que se enfrentan los disefiadores, desde la creacion de un
disefio hasta su comercializacion. Por lo tanto, el objetivo principal es demostrar, mediante
la legislacion vigente y la jurisprudencia, la union y dependencia que existe entre la
industria textil y la propiedad industrial, para poder asi velar por un mercado justo y de
libre competencia.

En primer lugar, se comenzara con una breve introduccion a la industria de la moda,
explicando como ha ido adquiriendo la relevancia de la que presume hoy en dia en el
mercado, asi como su rapida adaptacion al entorno y su desarrollo en la historia reciente.
Seguido, se pasard a introducir el concepto del Fashion Law, analizando tanto su origen
como su utilidad. A continuacion, se razonara sobre la propiedad industrial, que no debe
confundirse con la propiedad intelectual, se examinardn los tipos de marcas mas
relevantes para la industria textil, ademds de analizar cudles son los criterios y
procedimientos a seguir para obtener la deseada proteccion, sin olvidarse de las
prohibiciones recogidas en la legislacion y la normativa aplicable a nivel nacional, europeo
y americano.

En segundo lugar, se tratara la admisibilidad del color como marca siendo el punto clave el
conflicto entre Louboutin ¢ Yves Saint Laurent, que comenzard con un analisis sobre la
importancia del color para la identificacion de una marca. Seguido, se realizard una
presentacion de los disefiadores que protagonizan la problematica y, por ultimo, se
analizaran las sentencias correspondientes al caso elegido.

Finalmente, en este trabajo se propondran recomendaciones para mejorar el marco legal
con el que se ha trabajado, con el objetivo de encontrar un equilibrio adecuado entre la



proteccion de los derechos de propiedad industrial y el fomento de un entorno creativo y
competitivo.

Estas sugerencias se basaran en el andlisis de la legislacion actual, las decisiones judiciales
y las opiniones de expertos en el campo del Fashion Law, ademas de tener en cuenta otros
casos similares, que también seran brevemente tratados.



2. Metodologia:

Este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla mediante una metodologia descriptiva y
analitica, enfocada en examinar los mecanismos legales que protegen los disefios en la
industria de la moda y su aplicacion en los casos de disputa. La investigacion se estructura
de la siguiente manera:

Para comenzar, se realiza una revision bibliografica del marco tedrico, analizando en
primer lugar las fuentes primarias ,como son la legislacion vigente a nivel nacional ( Ley
24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas) , europeo (Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo),
y americano (Lanham Act) relacionadas todas ellas con la propiedad industrial y el
derecho de la moda, asi como fuentes secundarias que incluyen literatura académica de la
propia universidad, investigaciones, articulos especializados, blogs, y opiniones de
expertos en el campo, como doctrinas juridicas.

En segundo lugar, se lleva a cabo un estudio del caso principal, en el cual se analiza
detalladamente el emblematico caso entre Christian Louboutin ¢ Yves Saint Laurent,
(Sentencia n° 11-2381, District Court Southern District of New York, 10 de agosto de 2011
vy sentencia n° 11-3303 de 5 de septiembre de 2012, del Court of Appeals for the Second
Circuit) por la suela roja de un zapato. Este es seleccionado por su relevancia a nivel
mundial y porque ejemplifica claramente la complejidad de las disputas legales en la
industria textil, ademas de que demuestra la union entre el derecho y la moda. Ademas,
también se examinan sentencias judiciales previas (Qualitex Co. v. Jacobson Products
Co., 514 U.S. 159, 162 (1995) y Louboutin vs Inditex (2008)), con el objetivo de entender
los criterios utilizados por otros tribunales y su impacto en la jurisprudencia.

Finalmente, se formulan propuestas de mejora basadas en el andlisis de la legislacion y el
conjunto de sentencias, con el objetivo de encontrar un equilibrio adecuado entre la
proteccion de los derechos de propiedad industrial y el fomento de un entorno creativo y
competitivo en la industria de la moda. Estas sugerencias se apoyan en el analisis de otros
casos similares y en las opiniones de expertos en el campo del derecho de la moda, ademas
de en la reflexion propia.



3. La Fusion de Moda y Propiedad Industrial: Esencial para ambos.

3.1: La industria de la moda en las Gltimas décadas.

La moda es mucho mds que una industria textil, es un lenguaje universal que consigue
ajustarse a la situacion politica, econdmica, cultural y social del momento. Esta industria
cuenta con un mercado masificado que provoca un gran impacto en la economia. A lo
largo de la historia se ha ido desarrollando y modificando, hasta llegar a representar,
actualmente, un 2,8% del Producto Interior Bruto Espafiol' (Modaes, 2023).

La industria textil, al igual que todas las demas, se encuentra en la obligacion de adaptarse
al entorno, sufriendo sus cambios mas notorios con los acontecimientos de mayor impacto
en la sociedad, entre los que destacaremos la Gran Guerra, el crack del 29, el sufragio
femenino, la Segunda Guerra Mundial y la globalizacion.

La forma de vestir de los inicios del siglo XX, era similar a la de finales del siglo XIX, se
mantuvo la famosa figura de S mediante corsés y faldas largas, aunque con algunos
cambios en la zona de la cintura y mangas. Previo a la Primera Guerra Mundial, llegaria el
primer traje para mujeres, muy alejado a la idea actual y formado por un traje chaqueta y
una falda, este era conocido como el traje sastre. A medida que avanzan los afos sera
modificado, sobre todo, acortando la largura de la falda. Tras la Gran Guerra y con la
reciente incorporacion de la mujer en el trabajo, las mujeres de la época coincidian en que
buscaban una mayor comodidad en sus prendas, por eso, se introdujo el sujetador en lugar
del corsé y las faldas se acortaron hasta la largura de la rodilla (Reig, 2021).

Para adaptarse a la crisis que ocasiond el crack del 29, la largura de las faldas volvio a
descender, pero estd vez sin llegar a los tobillos. También volvieron las mangas
abullonadas y la ropa cefiida acompanada por la delgadez. Los grandes almacenes fueron
adquiriendo cada vez mas protagonismo en las grandes ciudades junto al prét-a-porter?,
provocando que casas de alta costura se tuvieran que unir a esta tendencia para poder
seguir siendo solventes econdmicamente (Reig, 2021).

Todas las tendencias descritas de la primera mitad del siglo XX pueden resumirse con
vestidos y mangas largas. Esto cambiara en la segunda mitad del siglo, donde las mujeres
comienzan a mostrar mas sus cuerpos. Un factor relevante fue el sufragio femenino, con el
que las mujeres obtuvieron el derecho a voto (Reig, 2021).

Ademas, el fin de la Segunda Guerra Mundial, trajo grandes novedades y creatividad,
destacando el blue jean® proveniente de la juventud de los EEUU o la minifalda de Mary

! Indicador econdémico que refleja el valor monetario de los productos y servicios producidos en Espafia
durante un afio.

2 Traducido al castellano: listo para llevar. Es un mecanismo de produccion constante en el que se fabrican
los patrones mas demandados por la sociedad.

3 Pantalon vaquero.



Quant*. Este estilo se difunde rapidamente entre las distintas culturas y paises
consiguiendo convertirse en una forma de expresion social con la que se cerraria el siglo
(Quiroga, 2020).

El animal print, los colores neodn, el tiro bajo y el terciopelo marcaron el comienzo de un
nuevo siglo alla por los 2000. La tecnologia fue una de las causantes de la globalizacion y,
en consecuencia, de esas cambiantes tendencias. La sociedad, que comenzd a ser
influenciada por las peliculas, series o famosos de la época combinaba distintos tejidos y
colores creando asi originales estilismos que serian aclamados y odiados al mismo tiempo.
Las grandes firmas se percataron de que la sociedad era mas influenciable de lo que creian,
y que si conseguian que sus idolos se vistieran de sus marcas, obtendrian grandes
beneficios y reconocimiento (Alex, 2024).

Esto, se ha mantenido hasta la actualidad, es mas, se ha desarrollado. Con la creacion de
redes sociales como Messenger, Tuenti, Facebook, hasta las mas recientes como Instagram
o TikTok, han ido naciendo los llamados influencers®, utilizados por las grandes marcas
para que vendan a sus seguidores no solo sus productos o servicios, sino también los
valores corporativos. Toda esta revolucion tecnologica ha provocado que ahora las ultimas
tendencias no sean buscadas sino encontradas (Del Rio, 2024).

3.2: Los origenes y la evolucion del Derecho de la Moda.

El derecho de la moda surge como consecuencia de la gran demanda de necesidades en la
industria textil a nivel mundial. Tiene su origen en los Estados Unidos, siendo Susan
Scafidi la primera en abordar la problematica. Tras estudiar Derecho en las prestigiosas
universidades de Yale y Duke, la abogada cre6 The Fashion Law Institute ubicado en la
Universidad de Fordham en Nueva York, del cual es hoy en dia su CEO®. Su objetivo era
solventar y reconocer la importancia de las problemadticas que enfrentan los expertos
legales en la industria de la moda. “Existen leyes de arte, de deportes, de entretenimiento,
de salud, de bancos, pero no hay un campo de leyes dedicado a la moda, la cual es una de
las industrias mas grandes del mundo, que literalmente nos toca a todos” (Scafidi, 2016) ,
respondié la abogada en una entrevista realizada por Alexa Chung’ para Vogue (British
Vogue, 2016).

Su creadora, lo define de tal manera:

* Disefiadora britanica que salté a la fama con la creacion de la minifalda.

> Creadores de contenido,normalmente en redes sociales, que tienen la capacidad de influir en el pensamiento
o comportamiento de sus seguidores.

¢ Directora ejecutiva.

7 Escritora, actriz y modelo britanica.



Es un campo que abarca la sustancia legal de la moda, incluidos los problemas que
puedan surgir a lo largo de la vida de una prenda de vestir. Comenzando con la idea
original del disefador, continuando con la prenda en el armario del consumidor. (Scafidi, s.
f)

Es decir, el derecho de la moda trata los aspectos legales de una prenda desde su
concepcion hasta su comercializacion. En ese proceso, se tratan diferentes aspectos como
pueden ser el derecho laboral, los contratos, el marketing, la competencia desleal... pero el
que mas destaca es la propiedad industrial (Fashion Law Institute, 2024).

La propiedad industrial potencia el [+D+i, incrementa la oferta de productos y servicios en
el mercado y permite a las empresas conseguir diferenciarse de sus competidores. Ademas,
favorece la libre competencia en el mercado, evitando asi actos de imitacion (art.11
LCD*o0 de explotacién de la reputacion ajena (art.12 LCD). Es decir, la propiedad
industrial mediante derechos de exclusiva (patentes, marcas, disefos industriales...) trata
de evitar la competencia desleal en el sector textil (OEPM, s. f.).

Aunque no estan directamente relacionados con el tema principal de este trabajo (qué es la
admisibilidad del color en la marca) , me parece interesante destacar el papel de los
secretos industriales’, directamente relacionados con la propiedad industrial, con los que
considero que se refuerza una vez mas el vinculo entre la moda y el derecho, subrayando
de nuevo la importancia del Fashion Law para velar por la buena fé comercial.

Los secretos empresariales abarcan desde técnicas innovadoras de disefio y fabricacion,
hasta formulas especificas para tratar tejidos, procesos tnicos de produccion o estrategias
de marketing. Aunque no se registran formalmente como patentes o marcas, estos son
formulas, procesos o estrategias comerciales, que estan protegidos legalmente para evitar
su divulgacion o su uso no autorizado por terceros, contribuyendo asi al resguardo de los
activos intangibles de una empresa.La proteccion de estos es crucial, ya que su divulgacion
podria permitir que los competidores repliquen estilos o mejoren sus propias lineas de
productos, acabando asi con la autenticidad y el valor de la marca, lo cual es esencial para
asegurar ¢€xito a largo plazo (WIPO, s. f.).

Un claro ejemplo para resaltar la importancia de este punto es el caso de la receta de Coca-
Cola, que es uno de los secretos industriales mas famosos del mundo. A diferencia de las
patentes, que requieren la divulgacion completa del invento, los secretos comerciales no
necesitan ser revelados y pueden mantenerse indefinidamente, siempre que no sean
descubiertos o divulgados. La empresa ha mantenido la receta original bajo estrictas
medidas de seguridad desde su invencion. Segun la ley de secretos comerciales, la
proteccion de esta formula permite a Coca-Cola preservar su ventaja competitiva, ya que
su divulgacion podria permitir que otros competidores reproduzcan el producto. Aunque

8 Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal (BOE num. 10, de 11 de enero de 1991).
° Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales ( BOE num. 45, de 21 de febrero de 2019,
16713-16727).



ha habido rumores y especulaciones sobre los ingredientes de la bebida, la formula exacta
sigue siendo confidencial (Burgos, 2021).

Este tipo de proteccion es de igual aplicacion en la industria de la moda, donde el
desarrollo constante de nuevas técnicas, disefios y procesos puede ser clave para
diferenciarse en un mercado altamente competitivo. La moda es mucho més que una
industria, es un lenguaje universal que consigue ajustarse a la situacién politica,
econdmica, cultural y social del momento. A lo largo de la historia esta industria se ha ido
desarrollando y modificando, hasta llegar a ser, hoy en dia, una de las industrias mas
importantes. Una de las principales razones de esto, es el aumento del nimero de
colecciones presentadas por las grandes casas de moda; pasando de ser 2
(primavera-verano y otoflo-invierno) a un minimo de 4 por afio. Esto, sin tener en cuenta
el fenomeno denominado fast fashion' que presenta una media de 50 colecciones, con el
objetivo de poner a disposicion del consumidor final las ultimas tendencias del sector. Es
entendible que debido a la cantidad de prendas disefiadas, puedan surgir similitudes entre
diferentes marcas, pero ¢, donde finaliza la similitud y dénde comienza el plagio? De dar
respuesta a esta pregunta, se encarga el Fashion Law (Greenpeace México, s. f.).

El derecho de la moda surgié con el fin de dar solucién al vacio legal que existia en la
industria textil, ya sea utilizando las leyes ya existentes, mediante su regulacion o con la
creacion de unas nuevas. El principal objetivo del derecho de la moda es conseguir que el
sector, el cual es uno de los mas influyentes a nivel mundial, pueda adaptarse al entorno
cambiante tan caracteristico de la actualidad. Asi se consigue que profesionales en el
campo puedan anticiparse a los problemas e intentar solucionarlos protegiendo tanto los
intereses de la industria como los de las personas a las que involucra de manera directa e
indirecta (Jimenez, s. f.).

La industria de la moda es compleja, debido a, entre otros muchos factores, la compleja y
extensa cadena de valor, que une cada etapa del proceso, desde la recogida de las materias
primas hasta la entrega del producto al consumidor final. Durante las distintas etapas, se
hacen frente a distintas situaciones que requieren soluciones personalizadas. Ademas de
los desafios habituales en el sector como su estacionalidad y el rapido consumo que obliga
a aumentar el nimero de colecciones anuales , también se deben tener en cuenta
situaciones inesperadas, siendo un claro ejemplo de esto la pandemia mundial del
COVID-19, que aparte de las consecuencias sanitarias también produjo grandes problemas
economicos y legislativos. En definitiva, el Fashion Law abarca el disefio, la fabricacion,
logistica, almacenaje, distribucién y venta de los productos y servicios ofrecidos por una
empresa, e incluso, el reciclaje de estos (Fashion Law Institute, 2024).

Considero que el derecho de la moda no estd actualmente totalmente consolidado, es mas,
todavia se esta expandiendo internacionalmente ya que es una nueva especialidad a la que

1 Modelo de produccién y consumo que se diferencia entre otros por su rapidez a la hora de captar las
tendencias y su llegada a los establecimientos
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se le esta dando respuesta. Con ello, se esta consiguiendo llenar ese vacio legal que tantos
polémicos casos ha ocasionado, entre ellos, el de Christian Louboutin contra Yves Saint
Laurent, el cual analizaremos a lo largo de este trabajo.

3.3: ; Qué es la Propiedad Industrial?

Se cree que fue en Europa, especialmente en Venecia, Florencia e Inglaterra durante los
siglos XIV y XV, cuando comenzaron a reconocerse las patentes para proteger las nuevas
creaciones impulsadas por el crecimiento del arte. En Espana, el primer registro de
Propiedad Industrial se realiz6 en 1679 a través de la Junta Real de Comercio'. Sin
embargo, fue en 1878 cuando el privilegio de invencion se transformd en patente,
otorgando asi derechos exclusivos de explotacion durante 20 afios. Con la entrada de
Espaifia en la Union Europea en 1986, se actualizaron las normativas, dando lugar a la Ley
de Patentes de 1986 y la Ley de Marcas de 1988, que evolucionaron hasta las leyes
actuales en Espafia: la Ley 24/2015 de Patentes y la Ley 17/2001 de Marcas (PARES, s.
f.).

Para comprender el por qué y la importancia del conflicto a tratar debemos definir la
propiedad industrial, la cual es uno de los puntos principales de este trabajo. Es el derecho
exclusivo que tiene una persona, ya sea fisica o juridica, sobre los bienes inmateriales. Son
las invenciones patentadas, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas y
otros signos distintivos. La proteccion de la propiedad industrial se otorga por un periodo
determinado, que varia segun el tipo de derecho y la legislacion del pais. La finalidad de
estos derechos es incentivar la innovacion y la creatividad al proporcionar a los creadores
y empresarios una ventaja competitiva y proteccion legal contra la imitacion o el uso no
autorizado. Me parece fundamental destacar que es una excepcion al principio de libre
competencia debido a que permiten a los titulares su derecho a explotacion, de forma
absoluta y durante un tiempo determinado (OEPM, s. f.)

En Espafa, los derechos de propiedad industrial incluyen varias areas, entre ellas se
diferencian:

- Los disefios industriales, que protegen la apariencia externa de los productos
(OEPM, s. f.).

- Las marcas y nombres comerciales, que protegen los signos distintivos y que
permiten diferenciar productos o servicios en el mercado, este serd uno de los
puntos clave del trabajo (OEPM, s. f.).

- Las patentes y modelos de utilidad protegen invenciones sobre nuevos procesos,
aparatos, productos o mejoras con fines industriales (OEPM, s. f.).

! Congregacion cuyo objetivo principal fue promover tanto el comercio como la industria en Espafia.
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- Dentro de la propiedad industrial también se incluyen las topografias de
semiconductores protegen el disefio tridimensional de circuitos integrados, siendo
estos ultimos los menos reconocidos (OEPM, s. f.).

Las leyes aplicables son la Ley 24/2015 de Patentes para patentes y modelos de utilidad, la
Ley 17/2001 de Marcas para signos distintivos, la Ley 20/2003 de Proteccion Juridica del
Disenio Industrial para disefios, y la Ley 11/1988 de Proteccion Juridica de las Topografias
de Productos Semiconductores para circuitos. (OEPM, s. f.)

No cumplir con las leyes anteriormente mencionadas, tiene sus respectivas sanciones las
cuales estan contempladas en las distintas leyes y reglamentos de la propiedad industrial.
La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) y los tribunales mercantiles son las
principales autoridades encargadas de regular y sancionar estas infracciones en el dmbito
espainol. Entre las mas comunes encontramos: el uso indebido de marcas registradas, la
falsificacion de productos, la violacién de patentes, y la explotaciéon no autorizada de
disefios industriales o0 nombres comerciales. Las sanciones administrativas incluyen desde
multas econdmicas, confiscacion de productos, suspension o clausura de actividades, hasta
la anulacion de licencias. Por otro lado, las sanciones mercantiles abarcan la
indemnizacion por dafios y perjuicios, la orden de cesar actividades infractoras, el pago de
regalias no percibidas y la adopcion de medidas cautelares. En casos graves, algunas
infracciones pueden constituir delitos penales, con penas de prision o multas (Ley
17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

El incumplimiento de las normas en Espafia también puede generar sanciones penales, las
cuales se desarrollan en el Codigo Penal Espafiol'?. Los delitos mas usuales son: fabricar,
importar o poseer productos protegidos sin permiso, asi como usar, ofrecer o vender esos
productos sin autorizacion del titular. Las penas mas graves pueden ser de seis meses a dos
afios de prision, ademéds de multas de entre 12 y 24 meses. Ademas, las empresas
infractoras pueden enfrentarse a sanciones como la disolucion, la suspension de
actividades, el cierre de locales, la prohibicion de recibir ayudas publicas o la intervencion
judicial de la empresa, entre otras (Sedefio, 2024).

Por otro lado, considero importante aclarar y diferenciar adecuadamente los conceptos de
propiedad industrial e intelectual, ambas clave para este trabajo. En este , se encuentran
tanto aspectos de propiedad industrial como de propiedad intelectual. La propiedad
industrial se aplica a la suela roja de los zapatos de Louboutin, que esta registrada como
marca. Esta proteccion de la suela como un signo distintivo permite a Louboutin evitar que
otras marcas utilicen una suela de color rojo en sus disefios, siempre que el color se
presente en contraste con el resto del zapato, segin el fallo judicial. Por otro lado, la
propiedad intelectual se refiere a la proteccion del disefio estético y creativo del zapato en
su conjunto. Tanto Louboutin como YSL tienen disefios protegidos como obras creativas
bajo el derecho de autor, lo que les otorga derechos exclusivos sobre sus creaciones.

12 (art. 273- 277) Ley Orgéanica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal.

12



La diferencia principal entre ambas es que la primera se centra en proteger principalmente
la creatividad y la originalidad de una obra, mas que la utilidad o la aplicacion practica,
que es de lo que se encarga la propiedad industrial (WIPO, s.f. ).

Un ejemplo para entender mejor la diferencia entre ambas es el siguiente:

Supongamos que una empresa de moda ha desarrollado una nueva maquina para fabricar
sus camisetas. Esta empresa tendria que registrar una patente para proteger esta invencion,
impidiendo asi que otras compaiiias utilicen su método de produccion sin su autorizacion.
Esta proteccion pertenece a la propiedad industrial. En cambio, si un disefiador crea una
obra artistica Gnica para que sea impresa en una coleccion de ropa, como seria el caso de,
por ejemplo, un estampado, este disefio esta protegido por el disefio industrial, que forma
parte de la propiedad intelectual.

3.4: La marca.
3.4.1: ;Qué significa el término "marca"?

En el entorno de hoy en dia, donde conseguir la diferenciacion es clave, las marcas
correctamente establecidas consiguen no soélo influir en la toma de decisiones de los
clientes sino que también fomentan el crecimiento e innovacion de la empresa,
aumentando, tal y como se afirma en el articulo de Forbes", "Why Branding Your
Business Is Important In 2022" el valor percibido de los productos y servicios de la
empresa (Heyward, 2022).

“La marca para la empresa es como la reputacion para la persona, ganas reputacion
tratando de hacer bien las cosas dificiles.”(Jeff Bezos,1999)

Para comenzar, la marca en Espana esta regulada por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, en la que se establece un marco legal para su registro, proteccion y gestion.
Ademas, la Oficina Espaniola de Patentes y Marcas (OEPM) es quien se encarga de la
administracion y tramitacion de los registros de marcas en el pais. Ademas, la ley se alinea
con la normativa europea para asegurar una proteccion coherente a nivel de la Union
Europea (OEPM, s. f.).

En segundo lugar, debemos definir qué es una marca:

'3 La revista Forbes trata temas de actualidad sobre finanzas y empresas a nivel mundial. Destaca
sobre todo por sus listas 30 under 30, publicadas una vez al afo.
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Esta son signos, palabras, incluidos nombres de personas, dibujos, letras, cifras,
colores, la forma del producto o de su embalaje, sonidos, siempre que sean apropiados para
distinguir los productos/servicios de una empresa de los de otras y ser representados de
manera tal que permita a las autoridades competentes y al publico en general determinar el
objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular, es decir la diferenciacion.( Ley
17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.)

La marca se debe inscribir en el Registro de Marcas y dificilmente se pueden representar
olores y sabores de forma que las personas los reconozcan de forma clara, precisa,
completa, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, sin embargo se dan casos
(WIPO, s. f.).

Un claro ejemplo de esto es el olor de la tienda “Stradivarius”, que pertenece al grupo
Inditex y esta ya registrada como marca olfativa .

En caso de concederse la solicitud para el registro de una marca, se debera proceder a su
inscripcion en el Registro de Marcas, donde se le otorgara al titular el derecho a explotarla
en el mercado durante 10 afios, siendo su tasa de renovacion de la misma duracidon. Se
perdera el derecho exclusivo a utilizar la marca cuando no se realice el pago de las tasas de
renovacion, o si en un plazo de 5 anos no se hubiese realizado uso efectivo y real de la
marca. No obstante, en caso de que un tercero quiera explotar la marca con permiso del
titular, la marca sera transmisible mediante una licencia de forma total o durante el tiempo
acordado con el licenciante (OEPM, s. f.).

3.4.2: La proteccion de la marca: normativa europea, nacional y estadounidense.

La proteccion de una marca es un sistema legal que otorga a las empresas el derecho
exclusivo de usar nombres, logotipos y disefios que identifiquen sus productos o servicios.
Aunque usar una marca en el mercado puede conferir algunos derechos, como es el caso
de las marcas notorias, registrarla en una oficina de marcas ofrece una proteccion mucho
mas fuerte y clara, ademas de su aviso publico. Esto permite que los duefios de la marca
puedan evitar que otros la copien o la usen sin permiso, protegiendo asi su identidad y
valor comercial (OEPM, s. f.).

Considero ademas que el registro de una marca a nivel europeo es esencial para obtener
una proteccion legal completa, ademas de la exclusividad en todos los paises de la Union
Europea. Con este registro se garantiza que los derechos sobre la marca sean reconocidos
y defendidos en un mercado unico, evitando asi conflictos y protegiendo la identidad
comercial en todo el territorio. Pero, ;coOmo se consigue la proteccion europea?; Qué
normativa prevalece?

La Directiva (UE) 2015/2436 establece reglas comunes para que las leyes de marcas de los
paises de la Union Europea sean similares. Los Estados Miembros, como Espaifia, deben
ajustar sus leyes nacionales a estas reglas. En Espaia, la Ley 17/2001 de Marcas regula las
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marcas a nivel nacional y ha sido modificada para cumplir con las normas de la Directiva
Europea (Osborne Clarke, s. f.).

En definitiva, la normativa europea prevalece sobre la normativa espafiola debido a la
primacia del derecho de la Union Europea. Esto significa que, en caso de conflicto entre
una normativa nacional (en este caso, espafiola) y una normativa europea, se aplicaria la
normativa comunitaria.

(S1 se registra una marca en Espafia queda protegida en toda la Union Europea? jNo! La
marca en la Unién Europea estd regulada bajo el Reglamento no 2017/1001, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Union
Europea (RMU), y debe solicitarse y concederse en la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Union Europea. '“Una vez aprobada la solicitud y habiendo pagado una UNICA tasa,
debido al principio de unidad, la marca podra ser explotada en todos los Estados Miembros
de la Union Europea y quedara protegida durante 10 afios, coincidiendo asi con la tasa de
renovacion. Igualmente, si la marca es denegada, esta perderd su efecto en toda la Union
Europea (OEPM, s. f.).

Por ejemplo, si una empresa enfrenta una disputa sobre una marca registrada tanto en
Espana como en la Unién Europea y existe un conflicto entre la Ley de Marcas espafiola y
el Reglamento sobre la Marca de la Union Europea, el Reglamento Europeo prevalecera.
Esto garantiza que las normas de la Union Europea se apliquen de manera uniforme e
igualitaria, evitando conflictos entre las legislaciones nacionales y comunitarias.

A nivel nacional, una marca debe registrarse en el Registro de Marcas. La Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), como organismo publico responsable, se encarga
de gestionar dicho registro y de conceder las diferentes modalidades de propiedad
industrial, en este caso la marca. Ademas, la OEPM es responsable de evaluar su legalidad,
validez y eficacia (OEPM, s. f.).

Dado que este caso involucra la proteccion de una marca distintiva en los Estados Unidos,
la icénica suela roja de Louboutin, considero que es crucial analizar cudl es la normativa
que se utiliza para proteger las marcas en dicho pais . El Lanham Act no solo establece las
reglas para el registro y la defensa de las marcas, sino que también proporciona
herramientas clave para luchar contra la competencia desleal y el uso indebido de
elementos que podrian generar confusion entre los consumidores, aspectos que estan en el
centro del caso Louboutin vs YSL ( UpCounsel, 2024).

Antes de entrar a analizar la normativa americana, debemos entender que para registrar
una marca a nivel internacional, se utiliza el “Sistema de Madrid” con el que se facilita
registrar una marca en mas de 130 paises ( entre los que se encuentra EE.UU) a través de
UN SOLO procedimiento. Esto significa que puedes obtener un registro internacional de tu
marca que sea valido en todos los paises que hayas elegido, simplificando el proceso de
proteccion global (WIPO, s. f.).

* En la Uni6n Europea, la Oficina Espafiola de Marcas y Patentes no interviene en ningin momento.
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La ley principal que regula las marcas, nombres comerciales y la competencia desleal en
los Estados Unidos es conocida como Lanham Act. Fue promulgada el 5 de julio de 1946,
y establece un marco legal para el registro y proteccion de marcas a nivel federal, ademas
de proporcionar los procedimientos necesarios para resolver disputas relacionadas con
marcas y la competencia desleal en los EE.UU ( UpCounsel, 2024).

Uno de los aspectos clave de la Lanham Act es el registro de marcas. La ley permite a los
propietarios de marcas registrar sus marcas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas
de Estados Unidos (USPTO), lo que les otorga, durante 10 afios, derechos exclusivos sobre
el uso de la marca en todo el territorio, en relacion con los productos o servicios
especificados. Esto proporciona una base legal para prevenir el uso no autorizado de la
marca por parte de terceros (USPTO, 2023)

La ley (Lanham Act) protege las marcas registradas contra la infraccion y el uso que pueda
causar confusion entre los consumidores. Los propietarios de marcas pueden emprender
acciones legales para detener el uso no autorizado y solicitar compensaciones por dafios y
perjuicios. Ademas, la ley aborda la dilucion de marca, que se refiere al debilitamiento de
la distintividad de una marca famosa debido a su uso no autorizado por otros (UpCounsel,
2024).

Ademas también se incluyen disposiciones para hacer frente a la competencia desleal. Esto
se refiere a practicas comerciales engafnosas o deshonestas que causan dafio a los
competidores o consumidores. En este sentido, la Seccion 43(a) de la Lanham Act es
particularmente importante, ya que permite demandar por "representacion falsa" o
"publicidad engafiosa", incluso si la marca no esta registrada (U.S. Government Publishing
Office, s. 1.).

A lo largo de los afos, la legislacion ha evolucionado a través de varias enmiendas y casos
judiciales que han ampliado y clarificado su alcance. Por ejemplo, con el caso Qualitex Co.
v. Jacobson Products Co. (1995) se establecid que los colores podrian ser registrados
como marcas comerciales si adquirian un significado distintivo. Esto, sera referente para
el caso principal a analizar en este trabajo .

3.4.3: Prohibiciones: absolutas y relativas

No es factible el registro de todo elemento como marca, por ello, se distinguen en la ley
dos tipos de prohibiciones: las absoluta, siendo reguladas en el articulo 5, y las relativas,
en los articulos del 6 al 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
respectivamente, y establecidos en los Capitulos II y III. La principal diferencia entre
ambas es que mientras que las primeras dependen de el signo en si, las segundas dependen
de los factores externos para su registro.

Tal y como se indica en la ley a analizar (art.5 Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de
Marcas.):
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“No podréan registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir
marca por no ser conformes al articulo 4”.

Las prohibiciones absolutas son aquellas en las que el signo no puede cumplir con su
funciébn como marca, porque no se pueden distinguir adecuadamente los productos o
servicios para los cuales se solicita la marca. Asi, se busca evitar que la concesion de la
marca otorgue una ventaja competitiva al titular (Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de
Marcas.).

En resumen, dentro de los diferentes signos que no pueden constituir una marca, es decir,
dentro de las prohibiciones absolutas, se diferencian los que que carezcan de caracter
distintivo, los contrarios a la Ley, los que puedan llevar al publico a confusion, los que
reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, u otros emblemas de Espafia, ademés de los
que no cuenten con la aprobacion de las autoridades competentess, entre otros.

Las prohibiciones relativas, en cambio, se centran en los intereses privados. Aunque un
signo o marca pueda ser susceptible de proteccion, si existen derechos anteriores de
terceros que puedan ser afectados por su uso, entonces se considera que hay una
prohibicion relativa que impide su disponibilidad (Alvarez, 2022).

Por ejemplo, si una marca se parece demasiado a otra ya registrada, podria haber una
prohibicion relativa debido a la posibilidad de confusion entre los consumidores, siendo
los afectados los que tendrian que oponerse ante la Oficina Espafiola de Marcas y Patentes.
Del mismo modo, si el uso de un determinado signo infringe los derechos de propiedad
intelectual de otra parte, como derechos de autor o patentes, también podria haber una
prohibicion relativa.

Un ejemplo ilustrativo para entender las prohibiciones relativas seria el de la compaiiia
espaiola Bimba y Lola, que consiguid tras 5 afios de lucha, registrar finalmente su marca
tras finalizar un proceso judicial con la cantante Bimba Bosé, por el nombre Bimba
(Garcia, 2014).

En cuanto a las marcas de color, historicamente han sido rechazadas ya que se pretendia
evitar el otorgar una ventaja competitiva al titular de esta, debido a la escasez de la gama
cromatica. No obstante, actualmente se permite el registro de una marca de color una
combinacion de ambas, siempre y cuando esta disponga de caracter distintivo (Jimenez, s.
f.).

Como ejemplo de la situacion previamente descrita, en la que se reconoce el caracter
distintivo de la marca, tenemos el caso de El Corte Inglés que registro su logo y el color
verde en el tono Pantone 348 C.
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Figura 1: Logo y color corporativo de “El Corte Inglés”.

€2Cesrie fngla®

PANTONE®
348C

Fuente: Pantone (2024) , El Corte Inglés (2024)

Por otro lado, como ejemplo de denegacidon de una marca encontramos la resolucion del
Tribunal General de la Unién Europea que veto la inscripcion de la marca "La Mafia se
sienta a la mesa" debido a su oposicion al orden publico. En este caso, la anulacion de la
marca fue presentada por la Republica Italiana, en defensa del interés general de los
ciudadanos italianos, argumentando que la marca generaba emociones negativas,
distorsionaba la imagen positiva de la gastronomia italiana y, principalmente, minimizaba
el significado negativo del término Mafia (Suanzes, 2018).

Finalmente, es importante resaltar que tanto a nivel europeo como espaiol, las razones por
las cuales se puede negar el registro de una marca, ya sea por prohibiciones absolutas o
relativas, estan establecidas legalmente. Es decir, esto implica que sdlamente se pueden
rechazar debido a la falta de distintividad o porque la marca que se intenta registrar
infringe alguna prohibicion legal.

3.4.4: I .as marcas notorias.

También me parece destacable mencionar las marcas notorias y de alto renombre, que
ocupan un lugar especial en el derecho de la moda debido a su amplio reconocimiento y el
valor. Estas marcas, aunque no estén registradas formalmente, gozan de una proteccion
significativa en Espafia, garantizando los derechos de sus usuarios frente a intentos de
registro de marcas similares tal y como se explica en el art.6 de la Ley de Marcas. Esto se
asemeja al “ secondary meaning”"’ , criterio necesario para poder registrar una marca, el
cual se recoge en el Lanham Act (Herrera, s. f.).

Un aspecto crucial de esta proteccion es la facultad del usuario de una marca notoria para
oponerse al registro de una marca idéntica o similar. Esta oposicion es valida cuando la
marca en cuestion se refiere a productos o servicios idénticos o similares y puede inducir a
confusion entre los consumidores. Este mecanismo permite a las marcas notorias defender
su identidad y evitar que terceros aprovechen su prestigio, asegurando asi la integridad y el
valor comercial de la marca (Webmaster, 2022).

'3 Significado adicional adquirido por una marca no distintiva a través de su uso comercial
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Es decir, si una marca inscrita es idéntica o similar a una marca notoria y puede causar
confusion, el usuario de la marca notoria tiene derecho a solicitar su nulidad. Este recurso
legal ofrece una proteccion adicional, permitiendo a las marcas notorias acabar con los
registros que puedan perjudicar su reputacion y causar confusion en el mercado.

Un ejemplo ficticio en el que una marca notoria no registrada se opone al registro de otra
similar es el siguiente: En la ciudad de Bilbao, hay una cafeteria muy popular y
reconocida llamada "Starbeans". A lo largo de los afios, "Starbeans" ha ganado gran fama
por sus cafés especializados y su ambiente acogedor. A pesar de su popularidad, nunca han
registrado formalmente su nombre como marca.

Ahora imaginemos que una nueva empresa llamada "Starcoffe" quiere registrar su marca
para abrir una cafeteria en el mismo vecindario de Bilbao. Aunque "Starcoffe" no es
idéntica a "Starbeans", si es bastante similar y podria causar confusion entre los
consumidores locales, especialmente dado que ambas empresas ofrecen productos
similares en un area geografica cercana.

En este escenario, "Starbeans" podria oponerse al registro de "Starcoffe" argumentando
que su marca es notoria en la comunidad de Bilbao. Aunque "Starbeans" no tiene registro
formal, podrian demostrar que el nombre "Starbeans" es ampliamente reconocido por los
residentes locales y que el uso de un nombre similar como "Starcoffe" podria llevar a los
consumidores a confundir los dos establecimientos.

La oposicion de "Starbeans" al registro de "Starcoffe" estaria fundamentada en la
proteccion de una marca notoria no registrada, argumentando que permitir el registro de
"Starcoffe" podria diluir su marca establecida y afectar negativamente su reputacion en
Bilbao.

Sin embargo, también podemos encontrar casos en el que una empresa lider de la comida
rapida sale perdiendo, tal y como se explica en un reciente articulo de EIl Pais,
McDonald's ha perdido la exclusividad sobre la marca Big Mac en la Union Europea
después de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) fallara a
favor de la cadena de comida rapida irlandesa Supermac's. La decision representa una
victoria significativa para la empresa irlandesa, que habia estado luchando contra
McDonald 's para poder expandirse en Europa sin restricciones relacionadas con el nombre
Big Mac (Calderoén, 2024).

El conflicto se centro en la argumentacion de Supermac’s de que McDonald's no estaba
utilizando la marca "Big Mac" de manera genuina para ciertos productos en la UE, sino
que estaba simplemente registrandose para evitar la competencia. La decision de la EUTPO
invalida el registro de la marca "Big Mac" de McDonald 's en la UE, lo que potencialmente
permite a Supermac's y otros competidores utilizar el nombre sin restricciones en la region.
Sin embargo, la resoluciéon podria tener recurso por parte de Mc Donald’s (Calderon,
2024).
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Cuando una marca notoria también esta registrada, la proteccion se extiende incluso mas.
En estos casos, no se permite el registro de un signo idéntico o similar,
independientemente de si los productos o servicios son idénticos o similares. Esta
ampliacion de la proteccion es fundamental para preservar la exclusividad y el valor
distintivo de la marca renombrada, evitando cualquier forma de aprovechamiento indebido
de su reputacion (Protectia, 2015).

Imaginemos que queremos abrir un supermercado llamado "Apple", sin embargo, "Apple
Mobile" es una marca bien conocida globalmente por sus productos tecnoldgicos,
incluyendo teléfonos moviles, y esta registrada en varias categorias de productos
electronicos.

En este caso, "Apple Supermercados” intenta registrar su marca para sus supermercados
pero se enfrenta a una denegatoria por parte de "Apple Mobile". La denegatoria se basa en
que "Apple Mobile" es una marca notoria registrada para productos electronicos, y aunque
las actividades de "Apple Supermercados” son diferentes, el término "Apple" es distintivo
y asociado principalmente con la marca "Apple Mobile" en el mercado.

La oposicion de "Apple Mobile" al registro de "Apple Supermercados" estaria
fundamentada en evitar la dilucion de su marca establecida y protegerse contra el riesgo de
confusion en el mercado. A pesar de que las categorias de productos son completamente
diferentes, la similitud en los nombres y la notoriedad global de "Apple Mobile" podrian
llevar a los consumidores a creer erroneamente que los supermercados "Apple
Supermercados" estan afiliados o asociados de alguna manera con la marca tecnologica
"Apple Mobile".

Este ejemplo ilustra como la proteccion de una marca registrada notoria puede extenderse
a evitar el registro de marcas similares, incluso cuando las actividades comerciales son
distintas.

El Tribunal de Justicia de la Unidon Europea (TJUE) ha establecido criterios claros para
determinar el renombre de una marca. Segun el TJUE, una marca alcanza el estatus de
renombre cuando es conocida por una parte significativa del publico interesado en los
productos o servicios. Este grado se considera alcanzado cuando una parte significativa del
publico interesado en los productos o servicios protegidos por la marca la conoce. Los
criterios para evaluar este conocimiento incluyen la cuota de mercado, la intensidad y
extension geografica de su uso, la duracion de su uso y la importancia de las inversiones
realizadas para su promocion (Suiol, 2019).

Ademas, para que se aplique la proteccion ampliada, debe existir tal grado de confusion
con la marca renombrada que se aproveche de su reputacion, incluso si los productos o
servicios son diferentes. Esta condicion adicional asegura que la proteccion de la marca no
solo cubre casos de confusion directa, sino también situaciones en las que terceros intentan
beneficiarse injustamente del prestigio asociado a la marca renombrada (Diaz, 2017).
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3.4.5: Tipos de marcas.

Para terminar de profundizar con la marca, debemos conocer los diferentes tipos que
existen:

Primero, debemos diferenciar entre marcas individuales, que son las que tienen un unico
titular, ya sea un persona fisica o juridica, como por ejemplo Tim Cook.'® No obstante, las
marcas colectivas, son aquellas en las que son varios los titulares, como por ejemplo las
asociaciones de fabricantes ( EUIPO, s. f.).

En segundo lugar, segun el tipo de negocio del empresario distinguimos las marcas
industriales o las comerciales, mas conocidas como marcas de fabricantes y de
distribuidores. La principal diferencia entre ambas es que en la segunda es el distribuidor
quien las comercializa, son conocidas erroneamente como “marca blanca”. Es decir, Nivea
seria una marca de fabricante y Deliplis una marca de distribuidor (Pospotential, 2022).

En tercer lugar, dependiendo del ambito geografico al que se dirija la marca, diferenciamos
marcas nacionales e internacionales, depositaindose estas ultimas ante la Organizacion
Mundial de Propiedad Industrial, una organizacion internacional que promueve normativas
equilibradas, servicios globales de proteccion, infraestructura técnica, programas de
cooperacion y fortalecimiento de capacidades, asi como informacion referente a la
propiedad intelectual, con el objetivo principal de beneficiar a gobiernos, empresas y la
sociedad en general (WIPO, s. f.)

Finalmente, estan las marcas segun su composicion y disefio. Debemos distinguir entre:

Las marcas denominativas son aquellas que estan formadas por letras mayusculas,
palabras, nimeros y caracteres o por una combinacion de ellos. Deben ser unicas y tener
caracter significativo, de forma que sean faciles de distinguir y reconocer para los
consumidores. De esta manera se protege el nombre y la fonética de la marca registrada.
La marca denominativa, al contrario de la figurativa, puede ser renovada de forma
indefinida por décadas. Es usual que las empresas combinen el registro de la marca
denominativa con el de la marca figurativa (Patentes Trigo, 2020).

' CEO de Apple.
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Figura 2: El Corte Inglés como marca denominativa.

Marca nacional M0068035(4) - EL CORTE INGLES

Fuente: Oficina Espariola de Marcas y Patentes (2024).

Las marcas figurativas estan formadas unicamente por simbolos, dibujos, graficos,
permitiendo identificarlas y distinguirlas en el &mbito comercial. No se deben incluir letras
o palabras. Estas marcas son representadas por un isotipo, que es un simbolo, pictograma o
imagen. Como resultado, una marca figurativa se reconoce facilmente por su imagen, pero
no se puede pronunciar. También existen las marcas figurativas mixtas, las cuales estan
formadas tanto por letras y caracteres como por simbolos, dibujos y graficos. De esta
manera, se captura mejor la esencia real de la marca y permite que se adopte una imagen
mas personalizada (Jimenez, s. f.).

Figura 3: Nike y Audi como marca figurativa y figurativa mixta.

&
Audi

Fuente: Nike (2024), Audi (2024).

Continuando con las marcas patrén, son las que se refieren a composiciones visuales
formadas por la repeticion de un conjunto de elementos graficos que se repiten formando
un patron. Coloquialmente se refiere a estas como estampado. Los consumidores deben ser
capaces de identificar en dicho patron un origen de empresa. Esta marca representa una
forma adicional e interesante de proteccion, especialmente para aquellas empresas cuyos
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logos o estampados han alcanzado un renombre notable en el mercado, convirtiéndolos en
marcas facilmente reconocibles por los consumidores. Un claro ejemplo son Louis Vuitton
con su “Monogram LV’ o Burberry (RMA Legal, 2022).

Figura 4: Louis Vuitton y Burberry como marcas patron.

e

i

Fuente: Burberry (2024), Louis Vuitton (2024)

La tramitacion de las marcas patron suele ser compleja. Un claro ejemplo de esta dificultad
se demostré cuando se denegd a la empresa Louis Vuitton el registro de su caracteristico
patrén “Damier Azur” por falta de distintividad (Gloria, 2022).

Figura 5: La complejidad de las marcas patron.
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Fuente:Louis Vuitton (2024)

Una marca de posicion se define por la forma concreta en la que se coloca o aparece en el
producto. Segun la Ley de Marcas, se debe mostrar de manera clara la ubicacion y tamafio
de la marca en la representacion, excluyendo los elementos visuales que no formen parte
del objeto a registrar mediante la utilizacion de lineas discontinuas. La representacion
puede ir acompanada de una breve descripcidon sobre coémo se posiciona el signo en los
productos. De este modo, una marca de posicion tiene como objetivo buscar una posicion

especifica en un producto en particular, impidiendo asi que lo utilicen otros competidores
(Carpintero, 2019).
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Figura 6: La cafetera como marca de posicion.

H

LE oFFrmie.

Fuente: EUIPO (2024)

Para finalizar con esta breve explicacion de los tipos de marcas, es adecuado terminar con
la mas relevante para este caso; Las marcas de color. La Ley de Marcas de 1988 no
permitia registrar un color como marca. Fue en 2001, tras la Ley de Marcas 17/2001 con la
que se posibilitdé la inclusion de cualquier simbolo con el objeto de diferenciar los
productos o servicios de una empresa de los de la competencia. La representacion debe
permitir a la Administracion correspondiente y al publico general a comprender de forma
clara el objeto de la proteccion concedida. De este modo, se logré la posibilidad de
registrar marcas en movimiento, multimedia, sonoras o hologramas (Legal, 2022).

A la hora de registrar la marca, se debe indicar el codigo de color y aportar una descripcion
de la marca. Algunos ejemplos de colores como marcas son: Barbie con su 279 C Pink de
Pantone, Tiffany and Co con su /837 C Blue de Pantone y como no Christian Louboutin
con su 18-1663 TPX Chinese Red (Martin, 2019).

Figura 7: El color corporativo de las marcas.

PANTONE® PANTONE" PANTONE’

219C 1837 C 18-1663 TPX

Fuente: Pantone (2024).
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4. La admisibilidad del color como marca: El caso del rojo de Christian
Louboutin.

4.1: El poder del color en el reconocimiento de las marcas.

Una correcta eleccion del color para representar una marca puede aumentar en alrededor
de un 80% su reconocimiento. Por lo tanto, su valor monetario puede incrementarse
mediante una correcta seleccion de colores. Estos, son esenciales para que los
consumidores puedan captar los valores y mensajes corporativos de forma indirecta, es

decir, sin necesidad de dar ninguna explicacion. El color de una marca va mas alla de la
estética (BrandQuo, 2022).

Karen Haller, una reconocida investigadora britanica especializada en la psicologia del
color, argumenta en su libro "El Pequefio Libro del Color” que los colores mas vibrantes o
saturados, como el el magenta, el amarillo, el naranja y el rojo, son aquellos que provocan
un mayor efecto en la manera en la que nos comportamos o nos sentimos. “Es como si
alguien hubiera subido el volumen”, dice la autora (Haller, s. f.)

Todas las marcas tienen una paleta de colores que los identifica, asocia y crea un recuerdo
en la mente de los consumidores. Numerosas marcas, como Coca-Cola o Youtube
emplean el rojo en sus logotipos. Este color, estd asociado a lo prohibido, lo peligroso, la
emocion y la energia. Es reconocido como el color del amor y de la pasion. Ademas, es el
primer color que capta el ojo humano. Incita a las compras compulsivas, ya que aumenta la
frecuencia cardiaca, consiguiendo asi emocionarnos. Esta asociado tanto a emociones
negativas como a positivas como la energia, la determinacion, la furia, la urgencia o la
alarma, entre otras (Giraldo, 2021).

(Qué pasaria si marcas iconicas como Netflix cambiaran el color que les define? La
psicologa del color, Haller, da respuesta a esta pregunta en su reciente investigacion. Si
Netflix cambiase el color de su marca a otro, en este caso el verde, no sentiriamos esa
emocion o ese sentimiento de pertenencia, de estar en familia. “El zumbido
desapareceria”(Haller, s. f.), declara la autora. En cambio, se desarrollarian nuevas
sensaciones como el descanso o el silencio , pero se perderia la sefia de identidad de la
marca, que en este caso es hacerse notar y ser visto (Haller, s. f.).

También me gustaria resaltar un estudio realizado por la Universidad de Cardift ("The
interactive effects of colors and products on perceptions of brand logo appropriateness" de
Paul A. Bottomley y John R. Doyle) en el que se explora el papel que puede llegar a
desempetiar el color en el significado de una marca, para esto, se llevan a cabo dos
experimentos (Bottomley & Doyle, 2006).
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En el primero, se realizaron dos hipodtesis: En la primera primera se probo si los colores
funcionales eran mas apropiados que los colores sensoriales para productos funcionales y
viceversa. El resultado principal fue que habia interaccion entre el color y un producto y
que, ademas, esta era significativa, demostrando asi que los colores funcionales y los
sensoriales no eran igual de apropiados para productos funcionales y sensoriales. Los
colores considerados funcionales fueron congruentes con productos considerados
funcionales y se juzgaron mas apropiados para mostrar estos productos. Lo mismo se
certifico para los colores y productos considerados sensoriales (Bottomley & Doyle, 2006).

Figura 8: La relacion entre los colores y los productos.

Table 1 Table 2

Functional colors vs. sensory-social colors: a product-by-product analysis

Functional products vs. sensory-social products: a color-by-color analysis

Functional  Sen.-soc. Mean Std. error Paired p value

Product colors colors diff. mean ttest  (l-uiled) Functional  Sen.-soc. Mean Std. error  Paired p value

Functional Colour product product diff. mean t-test (I -tailed)

Anti-freeze 571 436 1.34 033 4.07 000

Car tires 6.11 3.59 2.52 0.27 9.20 .000 Functional

Electrician 5.87 439 1.48 027 5.46 000 Black 6.24 3.95 2.29 0.33 6.97 000

Kitchen roll 4.67 526 -0.59 0.29 -2.02 026

Power tools 6.36 436 2,00 031 653 000 Gray 554 274 280 028 10.19 000

Solicitor 577 373 204 032 641 000 Green 5.00 452 049 0.16 2.96 003
Blue 6.21 5.67 0.54 0.23 2.38 012

Sensory-social

Amusement park  4.4] 6.51 -2.10 0.34 —6.14 000 Sensory-social

Chocolates 349 5.08 -1.59 0.34 —4.65 000

Ice cream 3.69 561 -1.91 0.32 —6.00 .000 Red 5.1 6.14 -098 0.23 —4.29 -000

Night club 5.08 630 -122 036 -339 001 Yellow 3.06 3.99 —0.93 026 -3.57 .00l

Perfume 391 5.82 -1.91 0.35 -5.39 .000 Bright Pink 4.34 6.56 =223 0.28 -1.76 000

Restaurant 473 516 -043 038 -l.14 131 Purple 4.54 6.30 -1.76 0.23 -7.55 .000

(expensive)

Fuente: (Bottomley & Doyle, 2006)

La segunda hipotesis tratdo sobre si el color azul y el rojo son percibidos de la misma
manera seguin el tipo de producto. En esta se predijo que el azul era mas apropiado para
los productos funcionales y el rojo para los sensoriales. Finalmente, se confirm¢ la
hipodtesis y se demostré que en la mayoria de los casos los colores azul y rojo son
percibidos de manera diferente segun el tipo de producto, apoyando la idea de que el azul
es mas apropiado para productos funcionales y el rojo para los sensoriales. La unica
excepcion se encontr6 con el helado, supuestamente sensorial, que casi alcanzo
significancia (p <.1) pero en la direccion equivocada. Esto se cree que podria deberse a las
asociaciones especificas del azul con el frio, que superaron las connotaciones mas
generales del rojo (Bottomley & Doyle, 2006).
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Figura 9: El rojo vs el azul en los productos.

Mean

Std. error

Paired

p value

Product Blue Red diff. mean t-test (1-tailed)
Functional

Anti-freeze 6.91 5.63 1.29 0.66 1.95 030
Car tires 5.63 4.49 1.14 0.38 3.04 .003
Electrician 6.20 5.54 0.66 0.38 1.71 048
Kitchen roll 5.63 531 0.31 0.37 0.85 200
Power tools 6.66 5.86 0.80 041 1.97 029
Solicitor 6.23 4.14 2.09 043 4.84 000
Sensory-social

Amusement park  6.23 6.97 -0.74 0.36 -2.05 024
Chocolates 4.51 5.66 -l.14 042 =273 005
Ice cream 5.89 5.1 0.77 0.51 1.52 069
Night club 6.31 717 -0.86 048 -1.79 041
Perfume 5.14 6.17 -1.03 0.38 -2.70 .006
Restaurant 5.94 5.74 0.20 0.41 0.49 314

(expensive)

Fuente: (Bottomley & Doyle, 2006)

El segundo experimento, es una extension del primero, en el que se va mas alld y se
analiza el impacto del color en productos tanto funcionales como sensoriales. A pesar de
algunas excepciones, en general, los resultados confirmaron la hipotesis de que los

logotipos azules son mas adecuados para marcas funcionales y los logotipos rojos para

marcas sensoriales-sociales. Esto sugiere que el beneficio de una marca puede influir en la

percepcion del color del logotipo, incluso en productos que pueden tener caracteristicas

tanto funcionales como sensoriales-sociales (Bottomley & Doyle, 2006).

Figura 10: El azul en productos funcionales.

Table 5

Blue logo appropriateness scores for brands promoting a functional vs. a
sensory-social image: a product-by-product analysis (independent measures

t-tests)
Sensory- Unequal

Functional  social Mean Std. error variance p value
Product image image diff. mean t-test  (l-tailed)
Health & fitness centres 54.52 65.30 -10.78 3.98 -2.71 004
Holidays 53.32 29.84 23.68 3.95 5.96 .001
Luggage 58.00 48.95 9.05 3.63 2.49 007
Mountain bikes 53.63 3561 18.02 4.06 4.40 .001
Shampoo 64.78 37.74 27.04 392 6.90 .001
Sofas 6273 60.16 257 3.85 67 253
Sports watches 64.84 59.30 5.54 3.67 1.51 067

Fuente: (Bottomley & Doyle, 2006)

Me gustaria terminar este punto destacando una frase de Karen Haller: “Y ese es el poder
del color en una marca. Sin logotipo, sin palabras, solo con la correcta eleccion del color,
al instante tu producto es reconocido internacionalmente” (Haller, s. f).
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En mi opinidn, esta frase resume perfectamente el objetivo del disefiador Parisino,
Louboutin, al elegir el rojo para la suela de sus zapatos, aunque, como consecuencia,
acabard involucrado en disputas juridicas a causa de este.

4.2: Los protagonistas de la problematica.

Christian Louboutin (Paris, 1964), comenz6 a desarrollar su interés en la moda de nifio,
fijdndose en las piernas de las mujeres, memorizando sus zapatos y esbozandolos en
cuadernos. Segun el disefiador, su inspiracion para crear unicos disefios surge de la
naturaleza, especificamente de las aves, por sus diferentes colores y formas. Con tan sélo
18 afios, vivio en Egipto y la India, pero pronto volveria a Paris, para seguir desarrollando
su formacion, consiguiendo asi trabajar en grandes casas de moda de la ciudad. El punto
algido de su carrera llegd con su famosa suela roja, que le llevo a enfrentarse a conflictos
judiciales (Canalejo, 2021).

“Incluso a la gente a la que no le gusta el color, le gusta el rojo.” (Louboutin, s. f.). Todo
comenzo en su atelier, tras haber trabajado para grandes firmas como Chanel o Yves Saint
Laurent, cuando tras disefar su proxima coleccion de zapatos de tacon , sintié que les
faltaba algo que los hiciera destacar. En ese momento, se fij6 en su ayudante, quien se
estaba pintando las ufias de color rojo. El disefiador inmediatamente cogio el pincel y pintd
la suela de sus bocetos, cambiando asi la historia de la moda. “Supe al instante que seria un
éxito. ” (Louboutin, s. f.)

Efectivamente, esa suela fue anhelada y deseada por todos los fanaticos de la moda. Tuvo
tanto éxito, que hasta la mismisima Sarah Jessica Parker, interpretando a Carrie Bradshaw
en la segunda temporada de Sex and The City'’, decidié calzar inicamente zapatos de esta
coleccion. Esto, junto al boca a boca de las grandes celebridades del momento como
Victoria Beckham, las distintas familias de la realeza europea o modelos como Kate Moss ,
consiguié que los stilettos de 12 cm volvieran a estar de moda. Esta, no fue una moda
pasajera ya que actualmente grandes cantantes utilizan Gnicamente zapatos de esta marca
durante sus giras mundiales, como es el ejemplo de Taylor Swift (The Eras Tour 2024).

Figura 11: La cantante Taylor Swift usando tacones Louboutin durante su gira “The Eras Tour”

Fuente: Christian Louboutin (2024).

7 Serie de television estadounidense (1998), en la que se desarrolla la vida de las cuatro protagonistas
durante sus treinta.
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Como consecuencia de todo esto, el publico asocia en su mente el color rojo en los stilettos
con el disenador Christian Louboutin. Claire Stevenson, una joven youtuber de 24 aios,
demostrd , de una manera no legitima, cémo el color rojo en la suela de una sandalia de
tacon es asociado al disenador. Al pintar la suela de sus stilettos més baratos de ese color
para la boda de prima, vi6 como eran alabados por los invitados (Alexander, 2012).

“Senti la presion de ir a la moda y no tenia el dinero suficiente para comprar unos
verdaderos”. (Stevenson, 2012) confesé Claire.

Nacido en Argelia en 1936, pero habiendo vivido la mayor parte de su vida en Paris,
cambi6 el concepto de la feminidad y aportd con sus disefios un gran reconocimiento a la
mujer trabajadora. El trench, la sahariana o el mono son unas de sus muchas creaciones
que revolucionaron el sector textil. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, siendo
todavia adolescente, trabajé para Christian Dior y serd su sucesor tras su muerte
prematura, sin embargo, afios mas tarde sera apartado del puesto por sus ideales. Fue
entonces cuando fundé su propia marca con Pierre Bergé (Padilla, 2020).

Sus primeras colecciones fueron clasificadas como arriesgadas, provocadoras y excéntricas
por la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, posteriormente causarian furor,
destacando prét-a-porter, con la que introdujo el lujo de forma mas accesible (Tortora,
2022).

Yves Saint Laurent aparte de ser disefiador de prendas textiles, diversificd su negocio
creando perfumes, cosméticos, accesorios y, finalmente, calzado. Su disefio mas aclamado
fueron los zapatos de tacon YSL, Opyum, caracteristicos por tener el isotipo de la marca
en el tacon, creando asi un monograma formado por las tres letras iniciales de la marca
(YSL) . Sin embargo, una de las grandes polémicas de su carrera seria causada por el
color de un stiletto (Tortora, 2022).

4.3: El conflicto: Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent.

Christian Louboutin, en 2008, con el objetivo de asegurar la proteccion y autenticidad de
sus disefios, registrd con el n° 0874489,y mediante una previa solicitud ante el 6érgano
competente, como marca su aclamada suela roja ante la Oficina de Patentes y Marcas de

EEUU (Thiry, 2018).
Figura 12: Suela registrada del “stiletto” de Louboutin.

Fuente: Oficina deBenelux de propiedad intelectual
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Unos afios mas tarde, en 2011 la casa de moda Yves Saint Laurent comenz6 a poner a la
venta varios zapatos de tacon con suela roja. Estos eran los modelos: Tribute, Tribtoo,
Palais y Woodstock. Ademas, eran vendidos en prestigiosos grandes almacenes de Nueva
York como Barneys o Saks Fifth Avenue, donde al mismo tiempo se comercializaban los
stilettos de Louboutin. Con el fin de que los consumidores pudieran distinguir de forma
clara y precisa ambas marcas, Christian Louboutin envi6 una carta de cese de uso a YSL,
solicitando la retirada de los productos con la suela roja. La respuesta del ultimo fue clara,
reconocio que el primer disefiador era en gran parte reconocido por el color de su suela,

pero no iba a quitar del mercado los zapatos que habian causado el conflicto (Redaccion
Ortega, 2023).

Finalmente, en ese mismo afio en abril Christian Louboutin S.A, junto a su filial y el
mismo disefiador, demandaron a Yves Saint Laurent S.A.S y sus filiales de América, Yves
Saint Laurent América Inc. e Yves Saint Laurent América Holding, Inc. ante el Tribunal
del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. El demandante, acusé a la empresa francesa
del grupo Kering, YSL, del incumplimiento de los derechos de marca, ademas de actos de
competencia desleal, desarrollados en el Lanham Act y en las normas de competicion de
negocios de Nueva York (Redaccion Ortega, 2023).

Figura 13: Comparativa entre los tacones de YSL y Christian Louboutin

Fuente: Elaboracion propia

Antes de continuar con el andlisis del conflicto, considero necesario apuntar que el
Lanham Trademark Act, aprobada en 1946, es la principal ley federal de marcas
comerciales en los Estados Unidos. Al registrar una marca, su propietario asegura la
proteccion de esta a nivel nacional y , ademas del acceso a recursos legales en casos de
infraccion (Redaccion Ortega, 2023).

Algunos de los argumentos del demandante, Christian Louboutin, para justificar la
demanda fueron que, YSL, siendo plenamente consciente de que la suela roja era un signo
distintivo del disefiador, las utiliz6 sin previo permiso. Ademas, los zapatos al ser vendidos
en los mismos establecimientos podrian llevar a los consumidores a confusion a la hora de
identificar ambas marcas. Finalmente, también acusa a la casa de moda de aprovecharse
del reconocimiento mundial que tenia la suela roja para poder asi conseguir fama para su
firma (Redaccion Ortega, 2023).
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La empresa demandada, meses mas tarde, concretamente el 20 de mayo de 2011 contestod
mediante una contrademanda a Christian Louboutin, argumentando que no solo Yves Saint
Laurent sino que también otras empresas llevaban décadas utilizando y comercializando
las suelas rojas. También alega que los modelos que menciona Louboutin, Tribute, Tribtoo,
Palais y Woodstock, pertenecen a una coleccion de tematica monocromatica, es decir, los
modelos son rojos en su totalidad, por lo que no podrian ser distinguidos con los del
disefiador demandante (Redaccion Ortega, 2023).

Con la primera decision del juez de distrito Victor Marrero, Sentencia n® 11-2381, District
Court Southern District of New York, 10 de agosto de 2011, Yves Saint Laurent salid
victorioso un 10 de agosto de 2011. El disefiador demandante no fue capaz de demostrar
que los zapatos eran objeto de confusion ni que la reputacion de la empresa se viera
perjudicada. Por lo tanto, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechaz6 la solicitud
de considerar el color rojo, Pantone 18-1663 TPx, como marca argumentando que la moda
se basa en la variedad y uso de los distintos colores y que aceptar la solicitud podria
restringir la libertad de los demads artistas y fomentar la competencia desleal en el mercado.
Esto causo que Louboutin apelara mas tarde en ese mismo aiio (Redaccion Ortega, 2023).

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, sentencia n° 11-3303 de 5 de septiembre
de 2012, del Court of Appeals for the Second Circuit, publico su veredicto donde ambas
partes salieron victoriosas ya que, al mismo tiempo, se confirmé y revoco parcialmente la
decision del juez Victor Marrero. Se registrd la suela roja de Louboutin como marca ,pero,
se mantuvo que YSL pudiera seguir comercializando los zapatos, siempre y cuando fueran
monocromaticos. Este detalle fue la clave para resolver el conflicto. Es importante
destacar, que este Tribunal se baso en la decision de la Corte Suprema en Qualitex Co. v.
Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 162 (1995) (“Qualitex”), el cual fue el primer caso
de registro de un color como marca comercial en Estados Unidos (Redaccion Ortega,
2023).

Harley Lewin, el abogado del demandante, argument? refiriéndose al fallo: "El tribunal de
apelaciones revirtié la decision de primera instancia de que el color no podia ser una
caracteristica de marca en la industria de la moda” (Lewin, s. f.). El Segundo Circuito trato
de analizar si la marca podria ser registrada, examinando la doctrina de funcionalidad
estética, y si daba lugar a confusion con los stilettos de la marca demandada (Redaccion
Ortega, 2023).

Para que un color pueda ser registrado, debe cumplir con los requerimientos de no
funcionalidad y no funcionalidad estética. Es decir, el color rojo no debe ser esencial para
la comercializacion del producto, en este caso, los zapatos de tacon. Tampoco se deberia
dotar a Louboutin de ventaja competitiva sobre los demas disefiadores de la industria de la
moda. Por lo tanto, el tribunal concluye que debido al secondary meaning adquirido, tras
un analisis exhaustivo de distintividad, y de acuerdo con la Seccion 37 de la Ley Lanham,
15 U.S.C. § 1119, se aprueba la marca registrada y se limita su uso Uinicamente a cuando
la suela roja contraste con el resto del zapato, ya que es el contraste entre la suela y el
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empeine lo que hace que la suela destaque y se consiga distinguir asi a su creador
(Mabhaseth, 2022).

Por otro lado, Christian Louboutin no consiguié llevar adelante la prohibicién a la
comercializacion de los zapatos de Yves Saint Laurent ( modelos: Tribute, Tribtoo, Palais y
Woodstock), debido a que este primero no fue capaz de mostrar su caracter diferenciador
en modelos monocromaticos. Ademas, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito
no considerd que existiera riesgo de confusion entre los disefios de ambas partes. Por lo
tanto, se concluye que, dado que el disefio utilizado por YSL es monocromatico, este
ultimo pudo seguir comercializando y vendiendo los disefios (Redaccion Ortega, 2023).

Me gustaria destacar que la sentencia analizada resalta la complejidad y la importancia de
la proteccion de los elementos distintivos en la moda y el disefio, ademés, plantea
cuestiones relevantes sobre la interseccion entre la propiedad intelectual y la industria
textil, destacando una vez mas el papel del Fashion Law, que se ha vuelto indispensable.

En primer lugar, me gustaria resaltar la seccion 2(e) del Lanham Act, en la que se
enumeran varias categorias de marcas que no pueden registrarse a menos que se demuestre
un secondary meaning o distintividad. Las categorias de marcas que pueden registrarse al
demostrar un significado secundario son aquellas "descriptivas", "engafosamente
descriptivas" o "principalmente geograficamente descriptivas". Por lo tanto, y teniendo en
consideracion las disposiciones citadas del Lanham Act, estd claro que no hay una
prohibicion expresa contra la proteccion del color per sé en la propia ley. Por lo que
,considero, que la decision del juez de distrito Victor Marrero en la sentencia n° 11-3303,
no fue la acertada, al rechazar la solicitud de Louboutin para considerar el color rojo como
marca (U.S. Government Publishing Office., s. f.).

En segundo lugar y aunque reconozco que el color rojo per sé no posee caracter distintivo,
considero que se deberia haber otorgado la proteccion de la marca a Christian Louboutin
tras la primera sentencia, debido al secondary meaning adquirido tras el lanzamiento de los
stilettos al mercado en 1992. Una marca no distintiva con secondary meaning es la que
consigue proteccion al ser identificada en la mente de los consumidores mediante su uso
comercial. Personalmente, creo que Louboutin ya habia adquirido secondary meaning
antes de la fecha de la demanda (2011), y como prueba de ello es que el Gltimo capitulo de
la 2* temporada de Sex and the City fue emitido el 3 de octubre de 1999, temporada en la
que la protagonista s6lamente calz6 zapatos de la marca demandante, demostrando asi que
Louboutin ya habia llegado a adquirir una connotacién especifica en la mente del
consumidor a nivel mundial.

Finalmente, considero que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito deberia de
haber prohibido la comercializacion y produccion de los zapatos de Yves Saint Laurent ya
que, bajo mi punto de vista, que un zapato sea monocromatico no €s una razon para que no
sea confundido en el mercado. Lo que mas identifica a Louboutin es su suela roja, y asi se
ha demostrado tras haber adquirido secondary meaning, por lo que si un zapato estd
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formado por esta se relaciona inmediatamente con esta marca en la mente de los
consumidores, pudiendo llevar asi a confusion. Ademas, se deberia haber tenido en cuenta
que ambas marcas /uxury pueden ser vendidas en un mismo establecimiento, aumentando
todavia mas las probabilidades de equivocacion.

5. Actualidad y conclusiones.

5.1: Casos similares

No podia finalizar este trabajo sin antes hablar sobre uno de los casos pioneros de registro
de un color como marca comercial en Estados Unidos. Este, fue usado como referencia por
el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito para resolver el caso de Christian
Louboutin vs YSL, y con €l se demostrd que un color per sé es registrable en ocasiones.

La empresa Qualitex, cuyo objeto principal es la fabricaciéon de parches para planchado a
presion, demando6 a uno de sus principales competidores, Jacobson Products, en 1995 ya
que habia comenzado a utilizar un tono verde-dorado similar al del demandante en sus
propios parches.Qualitex ganara en el Tribunal de Distrito, pero posteriormente el Noveno
Circuito anulara el fallo sobre el cargo de infraccion debido a que, en su opinidn, la Ley de
Marcas de 1946 (Lanham Act) no permite el registro de un color por si solo como marca
comercial. Sin embargo, tras un Certiorari'’®, se concluyé que el Noveno Circuito se
equivoco al impedir el uso del color como marca registrada por parte de Qualitex y , por lo
tanto, el fallo del Noveno Circuito quedo revocado (Landau, 1995).

Figura 14: Parche de prensado de la marca Qualitex.

Fuente: Qualitex (1995)

Otro caso que me parece de interés es el de Louboutin vs Inditex, en el que el disefiador
francés demanda a la empresa espafola, acusandola de imitacion y competencia desleal
por la venta de unos zapatos que eran, de nuevo, rojos. Sin embargo, en este caso sera la
empresa de, por aquel entonces Amancio Ortega, quien saldra victoriosa.

'8 Orden emitida por un tribunal superior, que instruye a un tribunal inferior a remitir el registro de un caso
para su revision)
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Zara, que pertenece a una de las empresas de la industria textil mas grandes del mundo (
Inditex), fue acusada en 2008 de haber plagiado el modelo “Yo-Yo” del disefiador
Christian Louboutin. La empresa espafiola comercializaba su version low cost de los
zapatos a un precio unitario de 49 euros. Por otro lado, la casa de moda francesa vendia su
disefio a un precio diez veces mayor, en torno a los 500 euros (Ponce, 2012).

Figura 15: Zapato de tacon de Zara vs la casa de moda Louboutin.

Fuente: Zara (2008), Louboutin (2008)

En primer lugar y a pesar de que, en un principio, el Tribunal de Primera Instancia de
Paris, en noviembre de 2008, da la razon a Louboutin, sera con la Corte de Casacion de
Paris con la que Inditex saldrd victorioso tres afios mas tarde, tras su apelacion. Esta
consideré que no habia riesgo de confusion entre ambos disefos. El tribunal también
resaltd que la puesta en venta de este zapato fue breve y que no hizo del uso de la suela
roja una practica habitual, sino que fue en una ocasion puntual (Europa Press, 2012).

En segundo lugar, me gustaria puntualizar que esta demanda se realizd 3 afios antes del
famoso conflicto con Yves Saint Laurent. Por aquel entonces, Christian Louboutin no
habia registrado ni el color Pantone : “18-1663TPX, Chinese Red”, ni el modelo en la
categoria “zapatos de tacon”. Por ello, se falldo en que “los términos de registro de marca
de Louboutin eran muy vagos, ademds de no contener ni una referencia de color Pantone
para la suela roja”

Finalmente, Louboutin tuvo que no sélo pagar los gastos procesales sino también una
multa de 25.000 euros a Zara por los dafios ocasionados (Ponce, 2012).

Personalmente, considero que la resolucion de este conflicto deberia haber sido la misma o
muy similar a la que se analiza en este trabajo ( Louboutin vs Yves Saint Laurent). Es
decir, en mi opinion se tendria que haber reconocido el “secondary meaning” de la suela
roja del zapato del disefiador francés a partir de la fecha de registro, tanto del modelo como
del color per sé. Ademas, también creo que es importante destacar que se tardo alrededor
de 3 afios en dar luz a este problema, tiempo en el que la marca francesa fue adquiriendo
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reconocimiento entre la sociedad. Por lo tanto, y a pesar de que el color puede no ser
distintivo, si que encuentro que en este caso la suela de color roja sea identificativa.

Sin embargo, si que concuerdo con la opinion del Tribunal de Segunda Instancia en que ,en
este caso, la probabilidad de confusion de ambos modelos es practicamente nula.
Actualmente, no existen establecimientos en los que se pongan a la venta ambas marcas al
mismo tiempo, mezclando asi el /uxury de Christian Louboutin con el low cost “de Zara,
por lo que no creo que podria llevar a confusion sino que generaria un recuerdo y anhelo
en la mente del consumidor final.

5.2: Conclusiones

A modo de cierre, me gustaria listar los conceptos que considero que resumen
adecuadamente las ideas principales de este trabajo.

.  La industria de la moda sufre diariamente problematicas (imitaciones,
falsificaciones), como consecuencia ,sobre todo, del fast fashion. Estas, requieren
una solucion personalizada, y el Fashion Law se encarga de dar respuesta a esta
demanda.

II.  La eleccion del color que va a representar una marca puede cambiar la percepcion
que tienen los consumidores hacia esta.

III.  Lanormativa comunitaria prevalece sobre la espafiola.

IV.  El requisito principal , a parte de tener que cumplir con los demads establecidos en
la legislacion, para que una marca pueda ser registrada es que sea distintiva, sin
embargo, existen marcas registradas que no cumplen con esto, como la del caso
analizado.

V. Una marca podra ser registrada sin ser distintiva si se considera que ha adquirido
“secondary meaning” ,es decir, si es reconocida e identificada por los
consumidores.

VI.  La clave para entender por qué no se prohibid la comercializacion de los zapatos de
YSL es que eran monocromaticos, y se considerd que al ser de un s6lo color no se
daria lugar a confusion entre ambas marcas.

Teniendo estos datos en cuenta, considero que Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
estd actualizada y en ella se recogen adecuadamente los requisitos principales y basicos
para poder registrar una marca. Como puntos positivos de esta ley, se destaca la
simplicidad de los procedimientos a llevar a cabo, tanto para el registro como para las
renovaciones, ademas de que ,en mi opinion, en dicha ley se detalla como hacerlo de
forma clara y eficiente. También es de resaltar que dicha Ley se alinea con la Directiva
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objeto de facilitar la
armonizacion y la coherencia en la proteccion de marcas a nivel europeo, sin embargo,
creo que a nivel internacional hay un vacio legal que puede dificultar el registro.

' Traducido al castellano significa: coste bajo. Normalmente utilizado para definir los precios de tiendas de
venta de moda rapida.
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A pesar de que esta normativa contempla la proteccion de nuevas formas de marcas, como
pueden ser las marcas no convencionales (sonoras, olfativas, colores...), considero que no
tiene en cuenta las consecuencias de los avances tecnologicos que estamos viviendo.
(Como se va a regular el uso de la inteligencia artificial? ;Cémo se va a abordar la
cuestion de la creacion de marcas generadas por inteligencia artificial, y quién sera el
titular de estos derechos? Estoy segura de que, al igual que para los casos anteriores, se
llegaré a dar una respuesta.

Finalmente, creo que esta Ley, junto a todas las demas, puede ser interpretada de distinta
manera dependiendo de la perspectiva que tenga la persona que la lea. Al igual que sucede
en la vida cotidiana, cada persona puede tener su propia interpretacion de los hechos. Es
por esto por lo que creo que nunca se va a poder conseguir que la totalidad de los lectores
de una sentencia estén de acuerdo con la decision tomada por el Juez, ya que esta depende
mayormente de su interpretacion de los hechos.

Para acabar, este trabajo me ha permitido adquirir una vision mas realista sobre los
conflictos a los que se enfrenta la industria de la moda a la hora de proteger sus disefos.
Uno de los aspectos que mas ha llamado mi atencién ha sido el tiempo que se tarda en dar
respuesta a un caso y el nimero de casos que hoy en dia siguen buscando una respuesta
definitiva. Personalmente, creo que es muy complicado crear una ley que consiga regular
cada novedad y cada detalle de la manera mas precisa. No debemos olvidar que la moda, al
igual que el derecho, no es una ciencia cierta, es un arte que se guia por la libertad y
creatividad de sus disefiadores, por lo que creo que siempre va a haber algun vacio legal
que cree disputas. Por consiguiente, sostengo que el papel del Fashion Law es cada vez
mas necesario, ya que es un hecho que esta industria vive en constante peligro.

6. Jurisprudencia.

e Sentencia no 11-2381, District Court Southern District of New York, 10 de agosto
de 2011 (IP Law Alert).

e Sentencia no 11-3303, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 5 de
septiembre de 2012 (h20 Law Harvard).
Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 162 (1995).
Corte de Casacion de Paris, nimero de registro: 09/00405.
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