Marcas que superan lo tradicional
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- Ana Garcia, Fernanda Ordorio

¢ Qué es una marca?

Una marca, es un signo original perceptible por los
sentidos (vista, olfato, oido, gusto, tacto) que tiene la
finalidad de identificar productos o servicios frente a
otros iguales o similares en el mercado.

Existen dos tipos de marcas: tradicionales y no
tradicionales. Si bien, ambos tipos de marcas tienen la
misma finalidad, identificar productos o servicios, la
diferencia entre ellas radica en que las marcas
tradicionales son signos (letras, palabras, dibujos o
numeros) que se perciben por el sentido de la vista,
mientras que las marcas no tradicionales son signos que
pueden percibirse por cualquier sentido.

Con el fin de aumentar el valor comercial de una marca,
los expertos en mercadotecnia han incursionado en
estrategias innovadoras que han incidido en la
reclasificacion de las marcas, creando nuevas figuras
conocidas como marcas no tradicionales.

Marcas tradicionales

Para saber si estamos ante una marca tradicional, se
tienen que observar los elementos que la componen. Si
una marca esta compuesta por: palabras, letras,
numeros, colores, dibujos o logotipos, o bien la
combinacion de estos elementos, entonces estaremos
frente a una marca tradicional. Estas marcas se
clasifican de acuerdo con sus componentes, es decir,
dependiendo de cuantos elementos de los antes
mencionados se incluyan, se tratard de una marca
nominativa, innominada o mixta.

Una marca nominativa es aquella que solo incluye
palabras, letras o numeros, es decir, solo se protege el
nombre de la marca, la pronunciacion o sonido de una
palabra o conjunto de palabras, asi como el conjunto de
letras, numeros, palabras con ndmeros, letras con
numeros y las combinaciones que se te puedan ocurrir,
sin ningun tipo de disefio, color, logotipo o dibujo. Por
ejemplo, las marcas: SONY, L'OREAL, NYX, F1, THE
BODY SHOP, por si solas, son marcas nominativas.
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Por otro lado, una marca innominada es la que solo
incluye un disefio, dibujo, logotipo o cualquier
representacion que no se puede expresar
fonéticamente. En este caso se protegen las figuras,
mismas que pueden ser en blanco y negro o color. Por
ejemplo, el famoso disefio de Nike, (dato curioso:
¢ Sabias que el nombre de este disefio es Swoosh?), es
una marca innominada. Basta con verla e
inmediatamente pensaremos en Nike:

&

Ahora bien, seguramente has visto que multiples marcas
en México y el mundo, se componen de palabras,
numeros o letras y un disefio, ya sea que las letras se
presentan con una tipografia especial o bien se
acomparien de algun dibujo, pues bien, a estas marcas
se les llama mixtas. Es decir, las marcas mixtas se
componen por un elemento que puede ser identificado
fonéticamente y un elemento figurativo. Aqui tienes
algunos ejemplos:
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Dentro de las marcas tradicionales, encontramos unas
que podriamos decir, no son tan tradicionales como las
que acabamos de explicar, ya que salen de la
clasificacion ~de elementos que  sefialamos
anteriormente. Estas marcas ya eran “especiales” antes
de que la legislacion mexicana protegiera las marcas no
tradicionales.

Te has preguntado ¢ si un empaque, envase, contenedor
o forma de presentar un producto pueden ser una marca
por si solos? La respuesta es si, las formas
tridimensionales originales pueden ser protegidas como
marca, a estas las llamamos marcas tridimensionales
y se representan siempre de manera volumétrica. Un
ejemplo muy claro de una marca tridimensional es el
chocolate Toblerone, ya que, tanto la forma de presentar
el producto (chocolate) como el empaque, son marcas
tridimensionales.

¢ Conoce las marcas no convencionales que pueden
registrarse ante el Instituto Mexicano de Ia
Propiedad Industrial?

En México, el 18 de mayo de 2018 se reform¢ la Ley de
la Propiedad Industrial para conceder proteccion juridica
a ciertas “marcas no tradicionales”. Las marcas que
fueron incluidas en esta reforma son: marcas sonoras,
olfativas, holograficas, marcas de imagen comercial y de
certificacion.

Las marcas sonoras son aquellas que se conforman
por sonidos distintivos que identifican productos y/o
servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado, es decir, los sonidos que la integran deben ser
diferentes respecto de otros registrados con
anterioridad, para evitar que el consumidor confunda el
origen empresarial de los productos o servicios.
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Probablemente te preguntards si puedes obtener el
registro marcario de una cancion. La respuesta es no,
esta figura protege sonidos susceptibles de identificar
productos o servicios, las canciones son susceptibles de
proteccion como derecho de autor.

Desde la reforma, se han presentado ante el IMPI
diversas solicitudes para registrar sonidos como marca
y algunas ya son marcas registradas, por ejemplo: la voz
masculina que pronuncia “SPRING AIR™ y el
caracteristico sonido de campanillas de STEREN.?
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Por otro lado, con respecto de las marcas olfativas,
estas se componen por olores que identifican y
distinguen productos y/o servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado. De acuerdo con criterios
internacionales, para que un olor sea considerado
distintivo, no debe de provenir de la propia naturaleza
del producto, ni debe de satisfacer la funcion primaria
del mismo. Bajo estos razonamientos, el olor a mango
de una bebida de ese sabor no puede registrarse.

En México, los primeros registros de marcas olfativas
fueron otorgados para una pintura con olor a bambu y
para el olor particular de la plastilina PLAY-DOH.

Ahora bien, las marcas holograficas, son imagenes
que al verlas hacia la luz logran visualizarse con un
efecto tridimensional. En otras palabras, son imagenes,
que aun y cuando se presentan en una superficie plana,
dependiendo del angulo desde donde las veamos
parecera que las mismas “se salen” del plano.



En nuestro pais, ya se han concedid registros para
marcas holograficas, de manera ilustrativa te mostramos
las siguientes marcas holograficas registradas en
México 3

En cuanto a las marcas de imagen comercial, la Ley
las define como el conjunto de caracteristicas como
color, forma, etiqueta y empaque, que combinadas y
ordenadas en cierta disposicion permiten al consumidor
identificar claramente un producto o servicio. Por
ejemplo, los caracteristicos locales comerciales de la
churreria “EL MORO” o la presentacion del limpiador
“‘PINOL™

En tal sentido, si tu local comercial tiene un disefio o
imagen innovadores o tu producto cuenta con una
presentacion distintiva, podrias solicitar su registro como
marca de imagen comercial.

Respecto a las marcas de certificacion, estas
constatan que su titular ha certificado que los productos
ylo servicios que se ofrecen en el mercado, cumplen con
ciertas caracteristicas o cualidades, tales como, los
componentes que los integran, los procedimientos por
medio de los cuales han sido elaborados, su calidad o
su origen geogréafico. Por ejemplo, la marca
WOOLMARK certifica que un producto es 100% de lana
pura y la marca Ce, es una marca que se utiliza en el
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continente europeo para certificar que los productos
cumplen con las normas sanitarias, de seguridad y

ambientales.
WOOLMARK c €

Desde luego, la legislacion mexicana ha dado un paso
muy importante en la proteccion de las marcas no
tradicionales, sin embargo, aiin no considera categorias
que se protegen en otros lugares del mundo. Para mas
informacion te invitamos a consultar el siguiente articulo:
“MARCAS NO TRADICIONALES EN EL MUNDO"

Acércate a nosotros, Panamericana de Patentes y
Marcas pone a tu disposicién asesoria legal para
proteger tus productos y/o servicios a través del registro
de marcas tradicionales y no tradicionales ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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