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GLOSARIO

ACMA: Asociacion de los Creadores de Moda de América
COFECE: Comision Federal de la Competencia Economica
CPEUM: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
DA: Derechos de autor o derecho de autor

FTC: Comision Federal del Comercio de Estados Unidos

DPPA: Design Piracy Prohibition Act- Ley de la Prohibicién a la Pirateria del Disefio
(H.R. 5055, 2006)

ID3PA: Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act- Ley de la Proteccion
al Disefio Innovador y Prevencion de la Pirateria. (H.R. 2511, 2012)

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor

LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor

LFPPI: Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial

LPI: Ley de la Propiedad Industrial (abrogada el 5 de noviembre de 2020)

LSCI: Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y
Comunidades Indigenas y Afromexicanos



INTRODUCCION

“La industria de la moda es unica en razon de que epitomiza la ultima paradoja de la

propiedad intelectual”.

A finales del afio 2019, previo a la pandemia de COVID-19, la industria global de
la moda alcanzo ingresos de 2.5 trillones de dolares? y emplea mas de 300 millones de
personas alrededor del mundo.® Desde el agricultor que cultiva el algoddn, hasta el
proceso de la fabricacion textil, el proceso creativo para llevar a cabo el disefio, la maquila
de las prendas, su distribucion hacia distintos territorios y finalmente hacia las tiendas, la

industria de la moda constituye aproximadamente 2% del PIB global.*

Absolutamente todos los seres humanos en el planeta tierra participamos de
alguna manera en la industria de la moda, ya sea como avido comprador o como
consumidor indirecto. Por menos relevante que sea la moda para algunos, todos los seres

humanos tienen la necesidad de vestirse, y por ende, contribuyen a la industria.

Si bien es cierto que existen prendas de vestir que simplemente consisten en una
camisa de botones a rayas, o un par de pantalones de mezclilla sin particularidad alguna,
también lo es que existen prendas que conllevan un proceso creativo, resultado de un

largo proceso de confeccidn, que de acuerdo a algunos, es equiparable al arte.’

Para los disefiadores de moda, el disefio es una salida creativa, un método para
implantar sus ideas y contar sus historias; y un nimero de veces, sus creaciones son dignas
de ser exhibidas en un museo. En efecto, la exhibicion més visitada en la historia del
Museo Metropolitano de Arte en Nueva York fue precisamente una exhibicion de moda
“Cuerpos Celestiales: La moda y la imaginacion catolica”, en la cual se mostraron prendas

que aludian a la religion.

! Testimonio del representante del Estado de Massachusetts, William Delahunt en la Audiencia ante el Subcomité de Propiedad
Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 5055
“A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27 de julio de 2006.

2 McKinsey & Co., Bussiness of Fashion. The State of Fashion 2021, 1° de diciembre de 2020. Disponible en linea:
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion#

3 McKinsey & Co., Bussiness of Fashion. The State of Fashion 2019, 28 de noviembre de 2018. Disponible en linea:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Retail/Our%20Insights/The%20State%200f%20Fashion%202019%20A
%20year%200f%20awakening/The-State-of-Fashion-2019-final.ashx

4 Forbes. The Fashion Industry Is Getting More Intelligent with Al, 16 de Julio de 2019. Disponible en linea:
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/07/16/the-fashion-industry-is-getting-more-intelligent-with-
ai/?sh=3c116c483c74

5 Por décadas, el disefio de moda de alta costura ha sido llamado “wearable art” o “arte utilizable”.



Ademas de gque se encuentran en museos expuestos como obras de arte, lo que los
anteriores disefios tienen en comdn es que no se encuentran protegidos por parte de los
derechos de autor (DA), cuya funcién es proteger las obras literarias y artisticas. Si un
tercero quisiese replicar los anteriores disefios para venderlos, se encuentra en completa

libertad de hacerlo.

6 Exhibicion “Manus x Machina”, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 2016.

7 Exhibicion “Cuerpos Celestiales: La Moda y la Imaginacion Catdlica”, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 2018.
8 Exhibicion “Camp: Notes on Fashion”, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 2019.

® Exhibicion “Manus x Machina”, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 2016.



En razon de que las leyes mexicanas no mencionan a los disefios de moda en la
legislacion en materia de propiedad intelectual y no existe doctrina ni precedentes
judiciales sobre el tema en territorio nacional, el anélisis se llevara a cabo desde la
perspectiva del sistema common law estadounidense, ya que precisamente es donde se ha

Ilevado a cabo el debate sobre como proteger los disefios de moda por mas de 90 afos.

Mientras que otras industrias creativas gozan de una estricta proteccion por parte
de los DA, los disefios de moda estan expresamente excluidos de la esfera de proteccion
otorgada ellos en Estados Unidos. Por décadas, disefiadores y manufactureros han
intentado cabildear ante los legisladores exponiendo los argumentos del dafio que causan

los plagios de sus disefios a sus negocios, patrimonios y reputacion.

La exclusién de los disefios de moda de la esfera de proteccion por parte del DA
se debe a la llamada doctrina de la funcionalidad, establecida en el sistema legal de
Estados Unidos en el Copyright Act de 1976. En esencia, la doctrina de la funcionalidad
establece, con base en principios de competitividad, que cualquier elemento funcional
incorporado en un producto utilitario es esencial para su uso por parte de los
competidores, por lo que otorgarle un derecho exclusivo sobre tal elemento funcional

inhibiria la libre competencia.

La aplicacion de la doctrina de la funcionalidad a los articulos de vestir ha sido
objeto de controversia por décadas, ya que muchos argumentan que ha desenfrenado el
plagio y causado dafio a numerosos disefiadores emergentes e independientes,
ultimadamente desplazandolos del mercado por su incapacidad de competir contra

cadenas multinacionales.

“El disefio de moda es un medio creativo que no estd impulsado por la utilidad o la

funcionalidad. Si lo estuviera, todos simplemente usariamos nuestra ropa hasta que se

deshiciera o no nos quedara.”*°

De acuerdo a los partidarios de la proteccion a los disefios de moda, la ausencia
de ésta ha permitido y propiciado la existencia de compafiias como Zara, H&M y Forever
21, llamadas cadenas de “moda rapida” o fast fashion. El modelo de negocios de dichas
compariias es ofrecer disefios de moda de terceros, con minimas modificaciones, a una

fraccion de su precio.

10 Testimonio de Susan Scafidi. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.



De acuerdo a los autores Bhardwaj y Fairhurst!!, los modelos de negocios de la
moda rapida se basan en dos aspectos: un gran volumen de ventas a disefio realzado, es
decir, prendas con un alto contenido de disefio que se producen y venden rapidamente a
precios bajos, lo cual resulta enormemente atractivo al consumidor, ya que el ahorro en
el disefio y la manufactura de bajo costo permite que los disefios se vendan a precios
sumamente bajos.

“El plagio es rampante en la industria de la moda, puesto que los imitadores se saltan el

caro y tardado proceso de desarrollar y comercializar nuevos productos y simplemente

apuntan hacia los disefios mas exitosos de los disefiadores. La carrera hacia el fondo en

términos de precio y calidad es una que los disefiadores experimentados no pueden ganar.

Cada disefiador o estudiante de disefio parece tener una historia sobre la prevalencia del

plagio, una situacién que dificulta las ya complicadas probabilidades de éxito en la

industria de la moda.”*?

“Se cataloga de violacion a la Ley Federal al robar el diserio de un creador, reproducirlo,
ponerle una etiqueta falsa y venderlo. Sin embargo, es perfectamente legal que ese mismo
ladron robe el disefio, lo reproduzca y lo venda, mientras no le ponga una etiqueta falsa al
producto terminado. Esta laguna legal permite que los piratas se aprovechen del esfuerzo y

capital invertidos por otros y previene que los disefiadores cosechen su justa recompensa

sobre sus inversiones creativas.”?

Disefiadores y diversos académicos argumentan que la falta de proteccion y la
existencia de estas cadenas es enormemente perjudicial para sus negocios, en tanto la
mayoria de las veces, los disefios plagiados llegan al mercado antes que el disefio original

y no les permiten a los disefiadores ni siquiera el recuperar su inversion.

Sin embargo, a pesar de que la gran mayoria de los disefiadores afirman que la
falta de proteccion lastima a la industria, otros argumentan que la imitacion es

precisamente lo que le permite a la industria de la moda sobrevivir.

Los argumentos de estos ultimos han pesado mas que los de sus opositores ante el
Congreso estadounidense, a pesar de los multiples proyectos de Ley presentados ante él.
El ultimo proyecto legislativo para proteger a los disefios de moda se presenté en el afio

1 Bhardwaj, V., Fairhurst, A. Fast Fashion: Response to Changes in the Fashion Industry. The International Review of Retail,
Distribution and Consumer Research, 2010. Disponible en linea:
https://www.researchgate.net/publication/232964904_Fast_fashion_Response_to_changes_in_the_fashion_industry

12 Testimonio de Susan Scafidi. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 15
de Julio de 2011.

13 presentacion de Robert Goodlatte, Representante del Estado de Virginia. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual,
Competencia e Internet del Comité Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “Innovative
Design Protection And Piracy Prevention Act”, 15 de Julio de 2011.



2012 por el senador democrata Chuck Schumer y fue llamado “Innovative Design
Protection and Piracy Prevention Act 14. Bajo esta ley, se otorgaria proteccion sui generis,
emanada de los derechos de autor, a los disefios de moda por tres afios — en lugar de los
70 otorgados por el DA.

La proteccion se otorgaria a una prenda por tres afios si cumplia con lo siguiente:

1) Si era el resultado del trabajo creativo del disefiador v,
i) Si podria proveer una variacion unica, distintiva, no trivial y no funcional

a cualquier disefio previo.

El proyecto de ley, como sus antecesores, fue rechazado por el Congreso, debido
a que prevalecieron los argumentos en su contra, los cuales consistieron principalmente
en que la proteccién de los disefios de moda resultaria perjudicial a la economia global y
a la competencia, ya que a que la industria se alimenta de tendencias, y a su vez, las
tendencias se alimentan de la imitacion, por lo que evitar la creacion de tendencias

disminuiria la productividad de la industria.

Sin embargo, el debate y la exigencia por parte de los disefiadores y sus
representantes continua, bajo el argumento de que a quienes son en realidad afectados por
la ausencia de proteccién son los disefiadores emergentes, quienes por su falta de capital

y posicionamiento en la industria, son mas vulnerables al plagio.

Opositores de la proteccion afirman que el resto de los medios de proteccion que
ofrece la propiedad intelectual, los cuales se analizardn mas adelante, son suficientes para
proteger a los disefiadores y a su vez mantener la armonia en la industria, al no permitir

que se frenen las tendencias.

En ese sentido, el objetivo de este trabajo serd determinar la necesidad de
proteccion a los disefios de moda, analizando cudl es la raiz del motivo por el cual la

legislacion estadounidense le niega la proteccion por parte de los derechos de autor.

Para llegar a la conclusion, en primer lugar se expondran los antecedentes de la
discusion en Estados Unidos para llegar a los precedentes judiciales que niegan la
proteccion a los disefios de moda. Posteriormente, se analizaran los marcos juridicos de

los preceptos y principios utilizados en los precedentes judiciales en la materia.

4 Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, (H.R. 2511, 2012)



Finalmente, se estudiaran los argumentos postrados por aquellos a favor y en contra de la
proteccidn, ya que éstos se centran en los aspectos practicos del funcionamiento de la

industria de la moda.

El anélisis partird de la suposicion de que si bien existen prendas, tales como una
camisa blanca de botones, que tienen un objeto puramente funcional, existen también
prendas que son resultado de un arduo proceso creativo y que por ello son materia logica

de proteccion por parte del derecho de autor.

Por lo anterior, el estudio se realizara bajo la optica de que la industria de la moda
tiene una naturaleza “dual”: por un lado, tiene una funcioén inherente de vestir al ser

humano, y por otra, puede tener una naturaleza artistica como un medio de expresion.

Por el hecho de que la funcidn utilitaria de la ropa es inherente a la misma, y la
convierte en un bien esencial para el humano, su fabricacion y comercializacion se
regulan bajo la legislacion de competencia economica. Por otro lado, la parte “artistica”
de la ropa, puede caer dentro del espectro artistico, sujeto a la proteccion por parte de los

derechos de autor.

Cada uno de los aspectos de la naturaleza del disefio de modas es regulado por dos
ramas del derecho algunas veces contrarias entre si y otras complementarias, la

competencia econémica y la propiedad intelectual.

En virtud de lo anterior, el analisis a realizar en el presente trabajo se fundamentara
en la competencia econdmica y la propiedad intelectual, para llevar a cabo un estudio
integral de la compleja y abstracta realidad de la industria de la moda y los efectos que la
falta de regulacion sobre su plagio causa en el patrimonio econémico de los creativos

emergentes.



CAPITULOI.
ANTECEDENTES.

Antes de llevar a cabo el presente examen, considero importante precisar el
significado de los conceptos que se utilizaran, con base en el articulo “Una Armadura

Costosa, Confusa, e Inefectiva”*.

Al usar el término “disefios de moda”, me referiré a “la apariencia de todo o parte
de una prenda, resultando de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos,
colores, formas, texturas, o materiales de la prenda en si, 0 su ornamentacién, expresadas
en dibujos, muestras, o un producto final”.'® El término “disefio” se utilizara a su vez

como verbo para llegar al “disefio de moda”.

El término “pirateria” se utilizara como el equivalente a “counterfeit”, es decir, el

delito consistente en el uso de una marca registrada sin autorizacion.

El término mas importante y el eje del presente trabajo, sera el “plagio”, el cual

consiste en la imitacién sustancial o total de un disefio de moda original, sin contener un

signo distintivo [entiéndase por ello logos 0 nombres visibles].

En ese sentido, el término plagio se referira a la imitacién de un disefio

(“knockoff”) sin la implementacion de una marca registrada.

a) La Asociacion de Creadores de Moda de
América (ACMA) vs. La Comisién
Federal de Comercio (FTC)

“El programa administrativo de la asociacion en contra del plagio del disefio es una
importante pieza historica, que resalta el controversial debate en torno a la habilidad de
regular las “antiguas” prdcticas de la moda. Los argumentos historicos proporcionan una
perspectiva critica sobre como y cuando se convirtid el plagio en una practica estandarizada

15 Janssens, A., Lavanga, M. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and
Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. Fashion Theory the Journal of Dress,
Body and Culture, 2020. Disponible en linea:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?need Access=true#taHROCHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpb
mUuY29tL 2RvaSOwZGYVMTAUMTA4AMC8xMzYyNzAOWCA4yMDEALJEIMTUXNTK/bmVIZEF]Y2Vzcz10cnVIQEBAMA==

16 Janssens, A., Lavanga, M. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and
Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. Fashion Theory the Journal of Dress,
Body and Culture, 2020. Disponible en linea:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?needAccess=true#aHROCHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpb
mUuY29tL2RvaSOwZGYVMTAUMTAAMC8xMzYyNzAOWCAYMDEALJEIMTUXNTk/bmVIZEFjY2Vzcz10cnVIQEBAMA==
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYyNzA0WC4yMDE4LjE1MTUxNTk/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYyNzA0WC4yMDE4LjE1MTUxNTk/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYyNzA0WC4yMDE4LjE1MTUxNTk/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?needAccess=true#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMzYyNzA0WC4yMDE4LjE1MTUxNTk/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==

en la industria, y conforman una pieza esencial en las discusiones contemporaneas de
responsabilidad social en relacién al plagio de articulos de vestir. Continuamente se
observan beneficios para algunos, pero mas frecuente pérdidas considerables para otros en
esta rutinaria practica de la industria de la moda. EI ACMA (Fashion Originators’ Guild of
America) proporciona un importante caso de estudio que resalta las consecuencias de un
programa de ejecucion privada que afecté a toda la industria”. ¥

A principios del siglo XX, la Gran Depresion, la cual afect6 la economia mundial,
causo un entorno sombrio y melancoélico, y aunado a la Primera Guerra Mundial, lo Gltimo

en la mente de los ciudadanos era vestir a la moda o bien, su expresion personal.

Sin embargo, en los afios 30, finalizada la Primera Guerra Mundial y los efectos
de la Gran Depresion, resurgi6 el anhelo por el disefio, la expresidn estética y el arte.
Tanto en Paris como en Nueva York, costureros que en tiempos de guerra y depresion
tenian como Unico objeto coser para ganar unos cuantos centavos, comenzaron a utilizar
sus habilidades de confeccion para disefiar prendas de vestir con un fin ornamental y

expresivo.

No obstante, el auge de las maquiladoras textiles surgido a finales del siglo XIX
tuvo como resultado una increible facilidad para replicar los disefios de los altos

disefiadores y venderlos a precios considerablemente mas bajos.

Réapidamente, el mercado del vestir se llend de imitaciones baratas de los disefios
de lujo. Aquello condujo a la observacion de que los estilos eran copiados tan
rapidamente que cualquier disefio innovador estaba disponible al consumidor promedio

virtualmente de inmediato, a un costo bastante bajo y exitoso.'8

En el afio 1931, los disefiadores americanos rapidamente cayeron en cuenta de la
epidemia en la que dicha préactica se habia convertido, y enfadados por la situacién y por
la falta de proteccion legal, se unieron y constituyeron el ACMA: la Asociacion de los

Creadores de Moda de América (Fashion Originators’ Guild of America).

El principal objetivo del ACMA era precisamente la agrupacion para implementar
medios para detener el plagio a los disefios de moda, ademas de “promover la

cooperacion y amables relaciones en la industria del vestir, establecer uniformidad en

7 Marcketti, S. y Parsons, J. La Pirateria en el Disefio y la Autorregulacion: a) La Asociacion de Creadores de Moda de
América, 1932-1941. lowa State University Digital Repository, Julio de 2006. Disponible en linea:
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007 &context=aeshm_pubs

8 q,
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las etapas del comercio, diseminar informacion y literatura, aumentar las ventas, y

avanzar el comercio e intereses comerciales de los miembros de la asociacion.

Participantes de todos los sectores de la industria, desde manufactureros hasta
vendedores al por menor (quienes en lo sucesivo seran referidos como tiendas
departamentales a efecto de su distincion de vendedores per se), se integraron al ACMA
y acordaron sujetarse a sus términos y condiciones. En esencia, se comprometian a no
manufacturar y no vender imitaciones, con base en los sellos de originalidad

implementados en las prendas como certificados.

Para el afio 1940, el ACMA estaba conformado por multiples sectores y
divisiones, con estrictos procesos para verificar la originalidad de los disefios, a través de

certificados y declaraciones a protesta de decir verdad.

El desafio comenz6 cuando se acordaron las “Declaraciones de Cooperacion”, un
conjunto de acuerdos firmados entre manufactureros y las tiendas departamentales, los
cuales contenian clausulas por medio de las cuales las tiendas departamentales se
comprometian a no adquirir?® imitaciones y remover aquellas imitaciones adquiridas por

error bajo presuncién de buena fe.

La asociacion empleaba investigadores privados que buscaban prendas siendo
comercializadas en las tiendas departamentales y sometia a consideracion del comité
aquellos articulos que les resultaban sospechosos. Bajo las “Declaraciones de
Cooperacion”, las tiendas departamentales se encontraban sujetas a remover del mercado
aquellas imitaciones, por lo cual su falta de observancia implicaba el incumplimiento de

las declaraciones.

La pena por incumplimiento consistia en la aplicacion de una “tarjeta roja” a la
tienda departamental responsable, incluyendo una multa y la suspension del ACMA. La
imposicion de la tarjeta roja implicaba que todos los miembros de la asociacion tenian
prohibido venderle sus disefios a las tiendas departamentales que la sostuvieran, por lo
gue solamente tenian permitido vender sus disefios a las tiendas que cooperaban con los
fines del ACMA.

20 | as tiendas departamentales, como Gltimo eslabon de la cadena de distribucion, adquieren las prendas y productos, generalmente
por coleccion para a su vez venderlas al ultimo consumidor.
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Por el hecho de que la mayoria, si no todos los disefiadores y manufactureros
afiliados a la asociacion producian disefios de gama alta, no se acaparaba gran parte del
mercado, dado que solo eran comprador por la minoria. Sin embargo, al finalizar los afios
30, la asociacion comenzo a afiliar manufactureros de prendas a mayoreo, lo que causo
objeciones por partes de las tiendas departamentales de gama baja, puesto que “el objetivo
de estas firmas era copiar y adaptar los disefios de alta costura para las masas,

comunmente llamadas el grupo de ‘precio popular’.2t”

La situacion atrajo la atencion de las autoridades, y, en 1939, la Comision Federal
de Comercio (en lo sucesivo, FTC), autoridad en materia de competencia econémica,
envié una Carta de Advertencia al ACMA, exhortandolo a dejar dichas practicas
monopolicas, situacion que se convirtié en un largo litigio que llegé a la Suprema Corte
de Estados Unidos en 1941:

[Hablando de la Asociacion] “Su proposito y objetivo de la combinacion, su potencial poder,

su tendencia a monopolizar, la coercién que pudo y ejercid sobre un método de competencia

rival lo llevaron a encuadrar en los supuestos de prohibicién declarados por el Sherman y
Clayton Acts.” %

La decision de la Suprema Corte contra el ACMA continda siendo objeto de
debate hasta el dia de hoy, y sus efectos son el objeto de discusion del presente trabajo.
En esencia, el fallo puede plantearse bajo la siguiente hipétesis: mientras el objeto del
comercio no se catalogue como protegible por la propiedad intelectual, es un arma de

competitividad, la cual ultimadamente resulta en precios bajos.

Si bien es cierto que las practicas de la asociacién cayeron dentro de la prohibicion
de las leyes de competencia economica al haber “boicoteado” a las tiendas
departamentales, la practica de las tarjetas rojas no hubiera sido calificada como tal si los
disefios de moda se encontraran protegidos por el derecho de autor. En tal caso, el

“boicot” se hubiese convertido en la ejecucion de sus derechos.

En esencia, las practicas de la asociacion no se hubiesen calificado como
monopolicas si los disefios de moda no se catalogaran como puramente funcionales y se

reconociera la naturaleza artistica del disefio de moda.

2 d.
22 Justice Blackmun. Fashion Originators' Guild, Inc. v. FTC - 312 U.S. 457, 61 S. Ct. 703 (1941)
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En ese sentido, resultan interesantes las palabras del Ministro Blackmun al
referirse al hecho de vender disefios plagiados como un “método de competencia”. Esto
implica que el disefio de modas — por su caracter “puramente funcional”, es interpretado

por la Ley como un arma de competencia de interés publico.

Comprender esto es necesario en el sentido de que la relevancia de la decision de
la Suprema Corte al catalogar las practicas de la asociacion como monopolios reside no
solamente en las précticas en si mismas, si no en el hecho de que el plagio de los disefios
de moda es considerado un derecho, tanto para los competidores como para el consumidor

al acceder a los disefios a un precio mas bajo.

Como mas adelante se expondrd, el argumento de los jueces al aplicar la doctrina
de la funcionalidad se puede reducir a la siguiente frase del Juez Giles Rich en un caso?
sobre la funcionalidad aplicada a las marcas: “[la funcionalidad] se actualiza cuando el

derecho a copiar supera al derecho a su proteccion”.

Los argumentos a favor y en contra de los esfuerzos del ACMA pueden caer dentro de dos

amplias areas: problemas técnicos y problemas de costo/beneficio. La primera se refiere a

la dificultad de definir lo que en realidad constituye un disefio original. La segunda es

compleja y multifacética, puesto que plantea cuestiones que implican empleo justo, las

relaciones entre vendedores y manufactureros, y los derechos y privilegios del
consumidor. Los argumentos al respecto frecuentemente se traslaparon y fueron
contradictorios.?

Al dia de hoy, esa corriente de pensamiento regula a la industria de la moda, sin
tomar en cuenta factores como la digitalizacion y el outsourcing de manufactura a paises
en desarrollo, lo que convierte a la practica de plagio en i) mas facil, y ii) no solamente
mas perjudicial para el disefiador, si no para el mundo, en el tema de la sustentabilidad

ambiental y ética laboral.

Para efectos del presente analisis, la hipdtesis central se reduce a los siguientes
cuestionamientos: ¢Cudles derechos deben perdurar? ;Los derechos del disefiador a no
ser plagiado? — excluidos expresamente de los derechos de propiedad intelectual por la
doctrina de la funcionalidad, que a su vez encuentra su fundamento en la competencia
econdmica; ¢0 los derechos del competidor a plagiar, asi como los derechos del

consumidor a acceder al disefio a precios bajos?

2 re Deister Concentrator Co., 289 F.2d 496 (C.C.P.A. 1961); re Shakespeare Co., 289 F.2d 506 (C.C.P.A. 1961).
2 d.
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La premisa menor en la legislacion actual se puede resumir a la afirmacion del
profesor Springman en la audiencia ante el Congreso para la aprobacion de la Ley de la
Prohibicion a la Pirateria del Disefio (H.R. 5055, 2006): es la responsabilidad del
Congreso balancear entre crear incentivos para los autores e inventores, y permitir el

acceso a las ideas y la expresion.?®

“La cuestion con el plagio no es si se dafia a alguien. Alguien siempre es dafiado. La
cuestién es si la industria tiene beneficios agregados. La paradoja [de la Paradoja de la
Pirateria] es que lo mismo que causa dafios anecdotarios individualizados causa beneficios
sistematicos a través de toda la industria. Es la forma en la funciona el ecosistema, y
claramente preferimos la competencia en este pais.

Vemos a la competencia como el motor de la economia. Introducimos derechos de propiedad
intelectual cuando pensamos que hay un problema en la innovacién y se debe incentivar.

Pero aqui no hay un problema de innovacion. "2

% Testimonio de Christopher Springman,

% Testimonio de Christopher Springman, Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité
Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 5055 “A Bill To Provide Protection For Fashion
Design”, 27 de julio de 2006.
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CAPITULO I
MARCO JURIDICO.

“La logica y fundamento de la propiedad intelectual es el fomento de la creatividad e
innovacion, al otorgar a los creadores e innovadores los derechos de propiedad sobre sus
creaciones. Al otorgar dichos derechos, se otorga un valor tangible a las ideas. Por el
contrario, el no otorgar estos derechos, o el no proveer una forma de ejecucién adecuada,
no solamente evoca la idea de que lo creado no tiene valor, si no que causa un detrimento
a los incentivos de los creadores para producir nuevas ideas.

Este es la situacion para los disefiadores de moda. La falta de proteccién hacia sus
productos y disefios los coloca en desventaja dentro del sistema de la propiedad intelectual,

al no gozar de los mismos derechos otorgados a los musicos, artistas, cineastas, y otros

creadores %

a) Legislacion

La Propiedad Intelectual encuentra su fundamento — en la mayoria de los sistemas
legales occidentales — en las diversas normas supremas de las naciones. En México se
prevé en el articulo 28 constitucional como una excepcién a la prohibicion de los

monopolios:

Art. 28: Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se
concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que para el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora.?®

De dicho precepto constitucional emanan las dos vertientes de la propiedad
intelectual en México, el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, cada una regulada

por sus respectivos 6rganos normativos e instituciones administrativas reguladoras.

En el sistema de common law de Estados Unidos, la propiedad intelectual encuentra
su fundamento en la llamada “Copyright Clause” establecida en la clausula octava de la
octava seccion del primer Articulo de su Constitucion, que establece, como facultad del

Congreso:

27 Testimonio de Susan Scafidi. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.

28 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. (P.O. 1917)
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. “promover el progreso de la ciencia y las artes utiles, asegurando a los autores e

inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo a sus respectivas autorias y

descubrimientos”. ?°

El fundamento de la propiedad intelectual se encuentra homologado en los distintos
sistemas legales, por lo cual tanto en México como en Estados Unidos, su objeto es el
mismo: incentivar las invenciones y obras artisticas otorgandole a los autores e
inventores el derecho exclusivo sobre la explotacion de sus obras por un determinado

tiempo.

Los derechos de propiedad intelectual ofrecen a los gobernados un incentivo
econdémico, para gozar de la exclusividad de sus obras e invenciones con base en la
suposicion de que el inventor o creador debe poder gozar econdmicamente de sus propias
creaciones para mantener el estimulo para crear o inventar mas, lo que se conoce como
‘teoria del incentivo’: para el progreso de la ciencia y las artes es necesario ofrecer

estimulos a inventores y creadores.

A su vez, persigue la finalidad de prevenir un cierto tipo de “enriquecimiento
ilegitimo”, al evitar que una persona fisica o moral lucre sobre una creacion o invencion

que no le pertenece, y por lo tanto, evita la competencia desleal.

La propiedad intelectual se divide en dos grandes vertientes: el derecho de autor y
la propiedad industrial. Por un lado, el derecho de autor protege las creaciones artisticas,

y la propiedad industrial protege invenciones y signos distintivos.

Opositores de la proteccion a los disefios de moda por parte del derecho de autor
argumentan que los derechos de propiedad industrial son mas que suficientes para proteger
a los disefios de moda y que ademas, son precisamente las figuras que mantienen el balance
entre los ‘derechos’ del consumidor y los competidores, y los derechos de los disefiadores

0 artistas.

No obstante, las autoras Alice Janssens y Mariangela Lavanga describen
perfectamente a los medios de proteccidn alternativos al derecho de autor para los disefios

de moda en su articulo Una Armadura Costosa, Confusa e Ineficaz: Los Riesgos de la

2 US Constitution. Article | Section 8 | Clause 8
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Pirateria del Disefio y las Percepciones de los Derechos Disponibles para los Disefiadores

de Moda Emergentes en la Era Digital.

En efecto, los derechos disponibles alternativos al derecho de autor, aplicables para
el disefio de moda se pueden describir en costosos, confusos, y principalmente ineficaces.
Excluyendo a las patentes de utilidad, las cuales aplican Gnicamente a invenciones, a
continuacion describo brevemente los derechos “alternos™ a los derechos de autor y su

relacion con la moda:
I. Propiedad Industrial
i) Signos distintivos:

a. Las marcas: El principal objetivo de una marca es indicar la fuente de un
producto para evitar la confusion en el consumidor y la competencia desleal.
Resulta inmensamente conveniente para proteger el nombre y los logos de una
marca, asi como un patron que sea sujeto a reconocimiento por parte de un

consumidor, como el tartdn de Burberry.

b. La imagen comercial: La imagen comercial o trade dress, consiste en el
conjunto de las caracteristicas de la apariencia visual de un producto que
demuestran su fuente a los consumidores. La imagen comercial podria ser aplicable
para los disefios de moda, sin embargo la jurisprudencia ha establecido que para
que un articulo funcional sea protegible por medio del trade dress, este debe
adquirir distintividad o secondary meaning®, el que el su apariencia haya adquirido
tanto reconocimiento por el pablico consumidor que algo que no sea protegible lo

sea —tal como la suela roja de los zapatos Christian Louboutin.

| | | | 31 p ‘. 32

30 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 209-10 (2000).

31 Todos los zapatos de la marca Christian Louboutin tienen suelas rojas. Dichas suelas se hicieron tan populares y reconocibles por
el pablico consumidor, que, después de un largo litigio contra la marca Yves Saint Laurent, la suela roja de Louboutin adquirié un
registro de imagen comercial por haber probado la “distintividad adquirida”. Por ello, Louboutin puede impedir la venta no autorizada
de cualquier suela roja en territorio americano, siempre y cuando el zapato en si no sea rojo.

32 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 2013).
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El requisito de la distintividad adquirida tiene sentido para el objetivo del derecho
marcario, siendo que el trade dress es meramente la extension de una marca con el
mismo proposito: evitar la confusion del consumidor. Por lo tanto, mientras resulta
un medio de proteccion conveniente para casas de moda que ya tengan algin
simbolo o patrén establecido, como Louis Vuitton o Chanel, no le aplicaria a un

disefiador desconocido.

i1) Invenciones:

a) Patentes de disefio: Las patentes de disefo, o disefios industriales, protegen “la
configuracién o la forma de un articulo, a la ornamentacion superficial aplicada a
un articulo, o a la combinacion de configuracion y ornamentacion superficial”, lo
cual se resume en la proteccion de los aspectos ornamentales de un producto

funcional, que a primera vista resultaria idoneo para los disefios de moda.

Sin embargo, los disefios industriales requieren que el disefio sea novedoso y no

obvio, requisitos que los disefios de moda raramente cumplen.

“Mientras que las patentes de disefio parecen ser el medio de proteccion ideal, puesto que redinen
todos los elementos, el criterio para que los disefios de moda califiquen para proteccién es que
estos deben presentar una mejora no obvia sobre el arte previo. Muchas cortes se han pronunciado
en el sentido de que los disefios de moda no pueden ser considerados nuevos, puesto que en su

mayoria, no son lo suficientemente distintos como para que se califiquen como invenciones.

Por ejemplo, la disefiadora americana Diane Von Furstenberg es reconocida como la inventora
del ‘wrap dress’ en 1974. Sin embargo, el ‘wrap dress’ tiene influencias del kimono Japonés que a
su vez es similar al sari Hindu. Seria dificil afirmar que Diane Von Furstenberg es la creadora
original del ‘wrap dress’ cuando este pudo haber estado influenciado por el Kimono y el Sari. Para
muchos disefiadores, cumplir estos criterios es demasiado dificil, y prefieren ahorrarse los gastos

de solicitud de una patente.”

3 Elavia, S. How the Lack of Copyright Protection for Fashion Designs Affects The Fashion Industry. Trinity College Digital
Repository, Senior Thesis and Projects, 2014. Disponible en linea:
https://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1370&context=theses
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I1. Derechos de Autor

Ya sea por exclusion debido a que ningin otro medio de proteccion resulta
ajustable, o bien porque los disefios de moda si cumplen el criterio de obras artisticas (de
acuerdo a algunos), el Unico derecho aplicable a los disefios de moda es el derecho de

autor, el cual se define por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual como:

“Los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artisticas. Las obras que se
prestan a la proteccién por derecho de autor van desde los libros, la mdsica, la pintura, la

escultura y las peliculas hasta los programas informaticos, las bases de datos, los anuncios

publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.” 3*

Los derechos de autor protegen a las obras artisticas y literarias, previstas en el
articulo 13 de la LFDA. Para obtener el derecho de autor, no es necesario un registro como
en la propiedad industrial, sino que el derecho se adquiere al divulgar la creacién u obra

en un medio tangible, valido en todos los estados parte del Convenio de Berna.

En un primer plano, el derecho de autor pareceria ser el medio de proteccion ideal
para el disefio de moda por el simple hecho de que conlleva un proceso creativo. Sin
embargo, se encuentra expresamente excluido de la esfera de proteccion otorgada por el

derecho de autor a causa de la doctrina de la funcionalidad.

La doctrina de la funcionalidad funge como una excepcién a los derechos de
propiedad intelectual. Se estipula en relacién al derecho de autor en el Copyright Act de
1976:

“Obras pictoricas, grdficas y esculturales incluyen obras bidimensionales y
tridimensionales, de arte fino, grafico y aplicado, fotografias, impresiones y reproducciones
de arte, mapas, globos, tablas, diagramas, modelos y dibujos técnicos, incluyendo planos
arquitecténicos. Dichas obras incluirdn artesanias solamente hasta su forma, pero no sus
aspectos mecanicos o funcionales; el disefio de un articulo funcional, definido en esta
seccion, sera considerado una obra pictorica, grafica o escultural si ese disefio incorpora
elementos pictéricos, graficos o esculturales que puedan ser identificados por separado y
puedan ser capaces de existir independientemente de los elementos funcionales del

articulo.”®

34 Derecho de Autor. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en linea: https://www.wipo.int/copyright/es/
Copyright Act of 1976 (17 U.S.C. § 102))
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La funcionalidad encuentra su fundamento en la competencia econdémica, bajo el
principio que establece que si un articulo o producto tiene como objeto una funcionalidad
para el ser humano, por consiguiente no se catalogard como una obra artistica, bajo la
suposicion de que “nadie podra hacerse duefio de un bien esencial para la subsistencia

del humano, como lo es la ropa”.

(Discutiendo sobre la legislacion para proteger el disefio)

... “Al mismo tiempo, debemos de asegurar que la legislacion en materia de propiedad
intelectual no tenga un efecto adverso en el crecimiento econémico. Cuando se permite el
retiro de bienes del mercado y la asignacion de titularidad a ciertos creadores, deberiamos
de observar su justicia y el impacto que tendra en el mercado. El impacto econémico de
expandir la proteccién por parte del derecho de autor a los disefios de moda y la potencial
carga a imponer a la Oficina de Derechos de Autor por un aumento de registros de disefio

necesita ser explorada.”®

I11. Competencia Econdémica

“La funcionalidad es una doctrina interesante en el contexto de la propiedad intelectual y

la competencia econémica en virtud de la concentracion de la funcionalidad encaminada a

proteger la competencia”. ¥

La competencia econdmica tiene su fundamento constitucional en el sistema de

common law estadounidense en la llamada “Clausula de Comercio”:

“[El Congreso tendra la facultad] Para regular el comercio con las Naciones extranjeras y

entre los multiples Estados, y con las Tribus Indigenas. 8

De tal enmienda emana el Sherman Act, el estatuto federal promulgado en 1890

para regular la competencia econdmica, el cual se divide en dos secciones.

La primera seccion prohibe: cualquier contrato, conspiracion o combinacion en
forma de fideicomiso o cualquier otra que restringa el intercambio o comercio®;

mientras que la segunda seccion considera culpable de un delito a toda persona que

3 Lamar Smith, Representante del Estado de Texas. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet
del Comité Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “Innovative Design Protection
And Piracy Prevention Act”, 15 de Julio de 2011.

37 Hovenkamp, H., Janis, M., Lemley, M., Leslie, C. IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to
Intellectual Property Law. Austin: Aspen Publishers, 2010.

% US Constitution. Article 1 Section 8.

% Sherman Act, Section 1.
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monopolice, intente monopolizar, combinar o conspirar con cualquier otra persona o

personas, 0 monopolizar cualquier parte del intercambio o comercio.*°

En México, la LFCE, emana del articulo 28 de la CPEUM. El articulo 52 de la
LFCE establece lo siguiente:

“Articulo 52. Estan prohibidos los monopolios, las practicas monopdlicas, las
concentraciones ilicitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dafien,
impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia
econdmica en la produccién, procesamiento, distribucidon o comercializacion de bienes o

servicios.

Como se podré apreciar, pareciera que los derechos de autor y la competencia

econdmica tienen fines completamente opuestos:

“En términos generales, la problematica del andlisis a la interaccion entre la competencia
y el derecho de autor yace en el hecho de que los dos marcos juridicos contienen elementos
tanto convergentes como opuestos, hecho que resulta en un equilibrio final incierto. La
convergencia yace en el establecido ‘objetivo comun de promover la innovacion y el
desarrollo del bienestar del consumidor’. Ambos marcos juridicos se basan en principios de
eficiencia microeconémica y estan disefiados para evitar fallas especificas en el mercado.
En ese sentido, el derecho de autor y la competencia estan encaminados a maximizar el
bienestar social.

Sin embargo, mientras las leyes de competencia buscan alcanzar dicha meta eliminando
comportamientos y préacticas que restringen la competencia, el derecho de autor busca la
misma meta tomando el camino opuesto, creando monopolios y alterando el paradigma
competitivo. De esta friccion entre las normativas opuestas puede emanar el conflicto. "*

La mayoria de los medios de proteccion otorgados por medio de la propiedad
intelectual no solamente tienen el objeto de proteger al inventor o creador, sino que

también tienen un objeto de proteger a la competencia.

Los derechos de propiedad industrial, los cuales consisten en derechos marcarios
para signos distintivos, y en patentes y disefios industriales para las invenciones (los
cuales todos, de acuerdo a los opositores de la proteccion por parte de los derechos de

autor, son proteccion suficiente para los disefios de moda), tienen un doble papel: otorgar

40 Sherman Act, Section 3.

4l ey Federal de Competencia Econémica. (P.O. Mayo 23, 2014/ Enero 27, 2017)

2 Ramello, G. Copyright and Antitrust Issues. Liuc Papers n. 114, Serie Economia e Impresa, 31, 2002. Disponible en linea:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=352760
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derechos de exclusividad a los competidores sobre sus signos distintivos e invenciones, y

proteger al consumidor evitando su confusion.

En efecto, las marcas, aplicadas a signos distintivos como nombres y logotipos,
tienen también la funcion de otorgarle una certeza al consumidor sobre la fuente de sus
productos. De hecho, los examenes marcarios efectuados por las diversas oficinas de
propiedad industrial alrededor del mundo, mas alld de proteger a los competidores

otorgandoles exclusividad sobre sus signos, buscan proteger al consumidor.

Asi, por ejemplo, se debera negar una solicitud de marca si ésta corre el riesgo, ya
sea por ser similar a otra registrada con anterioridad (lo suficiente como para causar
confusion en el consumidor promedio) o bien si la marca es descriptiva de los productos
0 servicios que se buscan proteger con la marca, igualmente con el objetivo de no engafiar

o confundir al consumidor.

De tal manera, se puede apreciar la doble funcion de los derechos de propiedad

industrial, los cuales también funcionan bajo principios competitivos.

No obstante, los derechos de autor tienen un objetivo distinto: proteger al creador,
dejando a un lado los beneficios para el consumidor. En efecto, aquellas obras protegidas
por el derecho de autor como lo son las obras artisticas, la pintura, escultura, la musica,

la fotografia, entre muchas otras, tienen un propdsito puramente artistico.

Por consiguiente, un artista es capaz de alzar los precios de sus obras a su propio
arbitrio, ya que el fin primordial de los derechos de autor es permitir que los artistas lucren
con sus obras, mediante la penalizacion a un tercero que busque apropiarse de su

creatividad.

En ese sentido, es que la primordial diferencia entre las obras protegidas por el
derecho de autor, y los signos distintivos e invenciones es la falta de funcionalidad de las
obras artisticas y literarias: no son necesarias para la subsistencia del ser humano.

“Valerse de la definicion de arte es suficiente para considerar a la industria de la moda como

parte del concepto: una actividad o producto “realizado con una finalidad estética y también

comunicativa”, en la cual se expresan “ideas, emociones, o en general, una vision del
mundo”.

La moda es un reflejo de la cultura, la sociedad y la condicion humana, al igual que lo son el
arte clasico y el moderno. La moda ha evolucionado en sintonia con la sociedad. En muchas
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oportunidades ha sido el impulso de las revoluciones, y en algunos casos, el canal
comunicativo de las crisis econdmicas, politicas y sociales.

En un tono méas romantico e idealizado, asumimos que la moda expresa nuestra individualidad
e historia; es un instrumento visual para hablar libremente sin pronunciar palabra. ”

Los disefios de moda se encuentran en la interseccion entre la funcionalidad y el
arte, puesto que, si bien resulta evidente que el objetivo inherente de una prenda de vestir
es precisamente cubrir el cuerpo humano, el disefio de moda tiene una segunda naturaleza:
el arte y la expresion humana.

¢Por qué no se protege al disefio? El problema yace en el reduccionista punto de vista de

que la moda es solamente funcional. Las leyes actuales regulan a la moda solamente en los

términos de su utilidad como un medio para cubrir el cuerpo, sin importar su originalidad.
43

El hecho de que hasta el disefio mas conceptual se catalogue como meramente
funcional es una ficcion legal. La moda no se trata solamente sobre cubrir el cuerpo
humano, sino que consiste en una expresion creativa — exactamente lo que debe proteger

el derecho de autor:

43 Testimonio de Susan Scafidi. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.

4 Iris Van Herpen, “Sensory Seas”, Alta Costura, Primavera Verano 2020.
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Historiadores y diversos académicos hacen una importante distincion entre la ropa
y la moda. La ropa cubre el cuerpo mientras que la moda es una forma de expresion
creativa. En otras palabras, una prenda de vestir puede ser un simple articulo de vestir,

como una camiseta blanca, o bien puede ser la expresion tangible de una idea — el nucleo

del objeto de proteccion del derecho de autor.

b. La doctrina de la funcionalidad en la Jurisprudencia

La autora del articulo “The Role of the Non-functionality Requirement in Design
Law”, Orit Fitchsman, menciona que uno de los mayores problemas con la doctrina de la

funcionalidad en el disefio es la ambigtiedad de la definicién de un articulo funcional.

No obstante, especificamente en torno a los disefios de moda y a su industria como
tal, el problema no es la definicion de funcionalidad, sino su mera aplicacion en el disefio

de moda.

“Parece ser nada mas que una repeticion de las metas regulatorias detras de la doctrina

de la funcionalidad: esta falto de cualquier analisis cualitativo de eficiencia cuando

considera la disponibilidad de disefios alternativos. Paraddjicamente, el amplio alcance del

test podria resultar en un punto de vista de la funcionalidad innecesariamente estrecho; un

disefio no se convierte en no-funcional (y por tanto protegible) por el simple hecho de que

existan otras formas y disefios que se puedan usar mientras se pueda producir un producto

funcional ~.#°

El razonamiento detras de la negativa de proteccion a los elementos funcionales de
un articulo es en esencia el proporcionar un derecho publico a copiar elementos
funcionales —es decir, es un derecho publico acceder al mercado competitivo y ello implica

la habilidad de plagiar los disefios de moda.

La doctrina de la funcionalidad, en principio, se aplicaba exclusivamente al
derecho marcario, bajo el entendido de que el proposito del derecho marcario es evitar la
competencia desleal al evitar la confusion del consumidor al encontrarse frente a productos
similares, y que los derechos marcarios pueden consistir no solamente en palabras, sino en
figuras tridimensionales, y para que éstos pudiesen subsistir, debian probar que los objetos

o simbolos no fuesen funcionales.

*1d.
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El ejemplo por excelencia de la doctrina de la funcionalidad es el tratar de solicitar
la proteccion de la forma de una rueda aplicada a una llanta. Si dicha proteccion fuese
concedida, los competidores en la industria de llantas se encontrarian inhabilitados para

usar su forma inherente y necesaria.

Por ello, la Suprema Corte decidid en el caso Qualitex Co. Vs. Jacobson Products
Co., que la funcionalidad se actualizaba en un producto si un elemento “era esencial para

el uso o propdsito del articulo o si afectaba el costo o calidad del mismo”.

El autor Thomas Cotter, en el articulo “The Procompetitive Interest in IP Law”,
establece que la existencia de funcionalidad se puede descifrar simplemente al observar si
el uso exclusivo del elemento que se encuentra en el articulo podria poner a competidores

en una desventaja significante y no relacionada con su reputacion.*®
El autor establece cuatro razonamientos bajo la teoria de la funcionalidad®’:

1. El negar proteccion a elementos de un articulo que pudiesen ser
funcionales bajo la teoria de que la exclusividad sobre ellos contravendria un

“derecho a copiar” de orden publico.*®
2. Para evitar el traslape con las leyes sobre patentes.*®

3. El que el hecho de otorgar derechos exclusivos sobre el disefio de un
producto que en su momento tuvo una patente previene a esos elementos caer

en el dominio publico.

4. Se interpreta a la funcionalidad como una excepcién aplicable solamente
cuando los competidores deben tener acceso a un disefio particular para

competir efectivamente.

Este ultimo se refiere a la ‘funcionalidad estética’. No es una funcionalidad
que le otorgaria un beneficio a la sociedad o una nueva tecnologia. La funcionalidad

estética (en las imagenes comerciales) aplica a elementos de disefio que no se

46 Cotter, T. The Procompetitive Interest in Intellectual Property Law. William and Mary Law Review, Volume 48, Page 483,
2006. Disponible en linea: https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/157/.

47 A pesar de que el autor habla del derecho marcario, sus razonamientos aplican al derecho de autor — para diferentes efectos.

48 1d. 516

49 1d.

%0 Nameros 2 y 3 se referirian a elementos novedosos que fueron invenciones en su momento.
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relacionan con el desempefio del producto, pero le confieren al mismo ‘un beneficio

significante’ que practicamente no pueden ser sustituidos por disefios alternativos.>!

En el caso Wallace Intl. Silversmiths, Inc. vs. Godinger Silver Art Co., un
Juez Federal afirmo que un disefio barroco en una vajilla era estéticamente funcional,
por lo que los derechos exclusivos sobre el mismo hubieran permitido al actor excluir

a los competidores en el mercado de la plata al no permitirles utilizar los elementos

del disefio barroco “necesarios para competir”>?

Por otro lado, la decision de la Suprema Corte en TrafFix Devices, Inc. v.
Marketing Displays, Inc., establecié que el criterio base para determinar la
funcionalidad estética era la necesidad competitiva. “Al mismo tiempo,
determinando que los elementos del producto que fueran “esenciales para su uso o
propdsito, o que afectaran su costo o calidad, son funcionales sin importar la

necesidad competitiva ”. >3

“Los criterios judiciales que interpretan la doctrina de la funcionalidad ofrecen
pocas guias respecto a la definicion de términos clave. Como resalté Robert Bone,
cuando los jueces determinan si un elemento de disernio es esencial para ‘el uso o
propasito del articulo’ son inmensamente libres para definir el ‘articulo’ tan amplia
0 estrechamente como deseen.

Si un articulo es definido de manera amplia — tal como ‘silla’ o ‘vajilla’, puede haber
relativamente pocos elementos que son literalmente esenciales, y paralelamente un
gran ndmero de alternativas disponibles para los competidores, hasta el punto que
la necesidad competitiva se mantiene una preocupacion valida, al menos en los casos
de funcionalidad estética.

Una definicion estrecha, limitada al producto o articulo especifico que el
demandante manufactura — sillas ‘Eames’, o ‘vajilla barroca’, por ejemplo, darian

el resultado opuesto”.

Ahora bien, las anteriores teorias y criterios judiciales aplican para la imagen

comercial, (derechos marcarios), cuyo proposito es sustancialmente diferente a aquellos

perseguidos por el derecho de autor.

La funcionalidad estética (y por consiguiente, la utilitaria) tiene el proposito de

proteger la competencia para que esta a su vez proteja al consumidor de confusion y alza

5 d.

52 1d.

53 Cotter, T. Is this conflict really necessary? Resolving an Ostensible Conflict between Patent Law and Federal Trademark
Law. Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 3, 1999. Disponible en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=146412

5 1d. Pg. 519

linea:
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en los precios. Sin embargo, el derecho de autor tiene, si no es que un efecto opuesto, uno
completamente fuera de la esfera del derecho marcario: el proteger al creador, por lo que

la aplicacion de doctrinas aplicadas al derecho marcario es inaplicable y contraproducente.

Las Cortes estadounidenses han buscado otorgar cierta solucion al problema al
proveer excepciones a la doctrina de la funcionalidad, sin embargo, citando al Juez
Richard Posner, “los jueces generalmente hacen el ridiculo al pronunciarse sobre
cuestiones estéticas”.>> Lamentablemente, como veremos a continuacion, los intentos

para eximir a los disefios de la doctrina de la funcionalidad se han quedado cortos.

La primera excepcion a la funcionalidad fue aplicada en 1954 en el caso Mazer
vs. Stein. El veredicto de este asunto llevo a la inclusion de los elementos estéticos de
articulos funcionales a la esfera de proteccion de los derechos de autor — siempre y cuando
los elementos estéticos sean separables del articulo, y puedan subsistir por si mismos. A

esta excepcion se le llamo la “separabilidad fisica”.

Como su nombre lo dice, un elemento estético de en un articulo funcional sera
objeto de proteccidn si, simulando una separacion fisica, el elemento se puede identificar
por si mismo. Por ejemplo, un dibujo implementado en una camiseta blanca. El dibujo
puede identificarse por si mismo, independientemente de la prenda en la que se haya

implantado.

“El disefio de un articulo funcional, definido en ésta seccion (se incluyen los disefios de

moda como ‘arte aplicado”) serén considerados una obra pictorica., grafica o escultural

solo si, y solamente en aquellos elementos que puedan ser identificados por separado del

articulo funcional, y puedan existir independientemente de los elementos funcionales del

articulo.”

Esta excepcion no cambié mucho para el disefio de moda. En efecto, no cambié
nada, ya que generalmente, los elementos que podrian ser fisicamente separables de una
prenda, ya eran protegidos por si mismos. Los jueces fallaron en tomar en cuenta que el
hecho de que un elemento pueda ser fisicamente separable de una prenda o cualquier otro

objeto funcional, implica en si mismo que ya era protegido por el derecho de autor.

Una gran parte de los disefios de moda son funcionales y artisticos al mismo

tiempo en todos sus elementos. Es decir, mientras existen casos como una camiseta blanca

55 Gracen v. Bradford Exch., 698 F.2d 300, 304 (7th Cir. 1983)
%17 U.S.C.§101.
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que contenga un dibujo sobre el cual se puede proteger el dibujo por separado y en lo
individual, también existen aquellos disefios que no son separables de su aspecto

funcional. Algunos ejemplos son los siguientes:

Como se podréa apreciar por los anteriores disefios, es imposible separar al disefio
de sus aspectos funcionales, ya que sus aspectos estéticos no pueden subsistir, ni

identificarse independientemente de la prenda en si.

Separabilidad Conceptual

En el afio 1980, los jueces finalmente comprendieron la ineficacia de la
separabilidad fisica como excepcion a la doctrina de la funcionalidad en términos del
debate para la proteccion del disefio. En el caso Kieselstein-Cord vs. Accessories by Pearl,

Inc., se cre6 la “separabilidad conceptual”.

La separabilidad conceptual se determina mediante un test que ‘cuestiona si existe
un proposito potencialmente estético del disefio en su totalidad, que es diferente a su

proposito funcional ”.*°

Un ejemplo de la separabilidad conceptual es la hebilla de un cinturdn, que alguien
elige utilizar como ornamentacion en un lugar distinto a la cintura. En el caso en cuestion,
la Corte establecié que el principal aspecto ornamental de la hebilla de un cinturon es

“conceptualmente separable” de su proposito subsidiario funcional.

57 Alexander McQueen, “The Horn of Plenty”, Otofio 2008.

58 Alexander McQueen, “La Dame Bleue”, Primavera 2008

%9 Fischman Afori, O. The Role of the Non-functionality Requirement in Design Law. Fordham Intellectual Property, Media &
Entertainment Law Journal, Vol. 20, No. 1, p. 847, 2010. Disponible en linea: https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol20/iss3/5/
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Es decir, para que un articulo pueda ser protegible, debe de tener la ‘habilidad’ de
poder ser utilizada de otra manera que su proposito inherente. La hebilla de un cinturdn se
podria considerar como joyeria, por lo que se podria utilizar de otra manera que en un

cinturdn, y por lo tanto seria protegible. O lo que sea que signifique.

Aunque en un principio pareciese ser la solucion para la proteccion del disefio de
moda, “/as prendas de vestir rara vez cumplen con los requisitos para que apliquen las
doctrinas de la separabilidad fisica o conceptual, puesto que la mayoria de las veces, el
diserio en si mismo, como el corte de una manga, ‘simultaneamente sirve su funcion de

vestimenta, al cubrir el cuerpo humano y protegerlo de los elementos.®”

“Como resultado de ello, se ha criticado considerablemente al criterio de separabilidad
como ambiguo, imposible de actualizarse, arbitrario y sujeto a manipulacién. ®*

Las anteriores doctrinas, si bien fueron aplicadas al derecho marcario y el disefio
de la moda se encontraba dentro de una laguna legal, en el 2017 la Suprema Corte resolvio
el asunto, y no fue favorable para la industria de la moda. El polémico y controversial caso
fue Star Athletica, LLC. vs. Varsity Brands, Inc.®

|\

Design 2998 Des
Registaation No. VA 1319 226 Registration No v 1.‘»10 228

La actora, una gigante manufacturera de uniformes de porrismo, tenia registrados
ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, cinco dibujos que consistian en
disefios bidimensionales como los que se aprecian anteriormente.®® La demandada Star
Athletica es una comercializadora de todo tipo de articulos para deportes, y en el afio 2010,
incluio en su catalogo un disefio de porrista muy parecido a los que se observan. Varsity

Brands demandd y el caso lleg6 a la Suprema Corte.%

8 Celebration Int'l, Inc. v. Chosun Int'l, Inc., 234 F. Supp. 2d 905 (S.D. Ind. 2002)

51 1d.

82 https://www.thefashionlaw.com/home/supreme-court-says-cheerleader-uniform-is-protectable-by-copyright-law
88 Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc., 580 U.S. (2017)

8 The Fashion Law, 2006.
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Star Athletica contrademandd, y un Juez de Distrito decidié que debido a que los
disefios registrados como derecho de autor por Varsity Brands no eran ni fisica ni
conceptualmente separables del uniforme, los derechos de autor eran nulos y no habia
infraccion alguna al copiar el disefio. Una Corte de Apelaciones revertio el sentido de la

pasada sentencia al afirmar que los disefios si eran sujetos al derecho de autor:

“Hasta el punto en que Star Athletica argumenta que los elementos pictograficos,
gréficos o esculturales estan inextricablemente entrelazados con los aspectos
funcionales de un uniforme de porrista por que sirven una funcién decorativa /...J
rechazamos el argumento. Una resolucién que convierte a todas las obras de arte
en improtegibles. Bajo esta teoria de funcionalidad, una pintura de Modrian no

seria sujeta a proteccion por que decora el cuarto en el que se encuentra colgada.

Pero las pinturas si gozan de derecho de autor. "%

El Sexto Circuito resolvié que el mejor test para determinar la
separabilidad era el siguiente:

1) ¢El disefio es una obra pictdrica, grafica o escultural?
2) Si lo es, ¢es el disefio de un articulo funcional?
3) ¢Cuales son los aspectos utilitarios del articulo funcional?

4) ¢Puede el observador del disefio identificar la obra pictdrica,
grafica o escultural y separarlos de los aspectos funcionales del
articulo?

5) ¢Puede la obra pictorica, grafica o escultural existir
independientemente de los aspectos funcionales del articulo?

En su decision, la Suprema Corte determiné que los uniformes de Varsity Brands
satisfacian un test de elegibilidad de dos pasos: las decoraciones superficiales del uniforme
se pueden identificar como elementos que tienen cualidades pictoricas, graficas o
esculturales, y las mismas, aplicadas a otro medio, hubieran calificado como una obra de

arte bidimensional que no replica el uniforme.

El fallo califico a la funcionalidad conceptual como obsoleta, y sin embargo, en
lugar de crear un examen ajustable a la situacion, reitero a la separabilidad fisica como
parametro para la proteccion de los disefios, lo cual, lamentablemente, implico regresar a

la partida uno.

5 Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc August 19, 2015, the U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit
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“Y asi, en el amanecer de Star Athletica, el andlisis sobre la elegibilidad de los diserios
para ser protegidos por el derecho de autor bien podria retroceder al lugar donde

empez0 y conocerse como siempre se conocio.®

La conclusién esperada por académicos y expertos en la materia era aquella que
hubiese decidido que el examen a efectuar iniciara buscando, en un producto funcional,
algun elemento protegible, y, de existir, aplicar la proteccion. En su lugar, la decision fue
opuesta: si en algin producto que contenga elementos de disefio existe una funcién, no se

le protegera.

Y asi, cualquier esperanza para extender la proteccion del derecho de autor a los

disefios de moda se esfuma.

% Beebe, B. Star Athletica and the Problem of Panaestheticism. UC Irvine Law Review, Abril de 2019. Disponible en linea:
https://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol9/iss2/1/
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CAPITULO I11.
DERECHO COMPARADO

a) La Unién Europea

A pesar de que algunos paises pertenecientes a la Unidén Europea, como Francia,
otorgan proteccion a los disefios de moda por medio del derecho de autor, al haberse
observado multiples casos de plagio, la Union Europea (UE) decidi6 adoptar una

legislacion sui generis a efecto de proteger a los disefiadores.

El Parlamento de la UE decidid que una legislacion sui generis para proteger a los
disefios de moda era ideal para proteger a los disefios de moda, siendo que de esa forma,
se esquivaria el obstaculo de la doctrina de la funcionalidad, incluido en el marco juridico

de multiples paises.

En Octubre de 1998, la Union Europea, habiendo observado la necesidad de
proteccién para los disefios de moda, promulgé la Directiva 98/71/EC del Parlamento
Europeo. Este cuerpo legislativo le otorga una proteccion a los disefios de moda , bajo un
registro, de 5 afos renovables hasta 25 afos, a los disefios de moda, o bien disefios
aplicados en productos complejos cuya impresion general resulte novedosa y con un

caracter individual.

Los disefios de moda aplicados o incorporados en un producto complejo se

consideran novedosos y con un caracter individual bajo la Directiva si:

a) La parte componente, una vez incorporada en el producto complejo,
permanece visible durante el uso normal de dicho producto complejo...
b) Hasta el punto en que esos elementos visibles del producto complejo cumplan

en si con los requisitos de novedad y caracter individual.

El caracter individual de un disefio se determina por la impresion general que este
produce respecto a otro disefio ya divulgado, previo a la fecha de registro. Como se podra
apreciar, la Directiva contiene una interpretacion general de lo que puede constituir un
disefio protegible, concentrandose mas en las limitaciones y excepciones para la

proteccién de un disefio.

Establece que el derecho de proteccidn no subsistira en elementos de un producto

que estén Unicamente dictados por su funcién tecnica. Es decir, contrario a la
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interpretacion americana de la funcionalidad en las prendas de vestir, la Union Europea
establece que, mientras el producto en cuestion tenga algun elemento de disefio, sera

protegible.

Asimismo, los derechos no aplicaran a elementos de la apariencia de un producto
que deban de ser reproducidos exactamente, en forma y dimensiones, a fin de que se le

permita al producto al que el elemento se incorporé funcionar.

Esta Directiva se ejecuta mediante un registro del disefio ante la Oficina de

Armonizacién del Mercado Interno (OHIM).

Por otro lado, la Unién Europea implementd en el afio 2002, la regulacion de
Consejo No 6/2002, la cual otorga una proteccion a los disefios de moda, sin necesidad
de registro. Esta regulacion le otorga una proteccion automatica, sin necesidad de registro,
a los disefios de moda por tres afios a partir de la fecha de su divulgacion.

Dicha regulacion se basa en una amplia definicion de disefio, cuya proteccion no
esta limitada por su funcionalidad, que consiste en “la apariencia del total o parte de un
producto resultando de los elementos, en particular, de lineas, contornos, forma, textura,

y/o materiales del producto en si, y/o su ornamentacion. ”.

En virtud de éste sistema dual de proteccion, todos los disefios de moda originales

reciben una proteccion automatica por un periodo minimo de tres afios.

Expertos argumentan que la industria de la moda en Europa, cuna de la Alta
Costuray hogar de los conglomerados de moda mas exitosos en el mundo — cuyos duefios,
Bernard Arnault (Louis Vuitton- Moét Hennessy) y Francois Pinault (Grupo Kering)
ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, de los hombres mas ricos de Francia —

es tan exitosa precisamente por la proteccién otorgada a los disefios de moda.

Es importante destacar el pequefio esfuerzo que requirié para el Parlamento de la
UE el ‘esquivar’ los obstaculos impuestos por el impedimento que en cuyo caso causaria

la doctrina de la funcionalidad a la proteccion a los disefios de moda.

En lugar de otorgarle una vision restrictiva y limitada a un articulo inherentemente
funcional, con aspectos o un fin artistico o creativo como lo es el disefio de modas, la UE

simplemente niega la proteccion a articulos que resulten pura y inicamente funcionales.

Cabe destacar que el Iéxico utilizado para la Directiva de la UE ya tenia un

remedio a la decisiéon de la Suprema Corte estadounidense Star Athletica vs. Varsity
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Brands — aun antes de existir: la comprension de que la existencia de un elemento de
disefio en un articulo funcional no significaria la apropiacion sobre la funcionalidad de

dicho articulo.

b) Meéxicoy la apropiacion cultural

En noviembre del 2015, la disefiadora francesa Isabel Marant mostro su coleccion
Etoile, dentro de la cual se podia apreciar un blusén que a primera vista, tenia cierto

parentesco con patrones de prendas de origen indigena.

La ahora senadora por MORENA, Susana Harp, public6 en su cuenta de Twitter
que la blusa de Marant era una imitacién casi exacta de una blusa tipica de la comunidad
indigena de Tlahuitoltepec, Oaxaca. La blusa de Marant se vendia en plataformas de lujo
online como Net-a-Porter por $295 ddlares.

Medios internacionales como The Guardian publicaron el plagio, y entrevistas
con las mujeres integrantes de la comunidad indigena oaxaquefia [quienes vendian la
misma blusa por aproximadamente $500.00 pesos®’] aseguraron que estaban buscando
todas las herramientas que pudieran encontrar para iniciar un proceso legal en contra de

la francesa.

El caso atrajo atencién internacional acusando a Marant de apropiacion cultural.
Sin embargo, no se tomo accion legal alguna. Marant removié la blusa del mercado y

comento que la blusa era un “homenaje” inspirado en la rica cultura mexicana.

87 Testimonio de Tajééw Diaz, mixe de Santa Maria de Tlauitoltepec, 16 de enero de 2021.
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El gobierno mexicano no tomé accién legal alguna, a pesar de que ocurrieron
multiples casos similares en afios siguientes.®® Sin embargo, el primero de julio de 2020,
entrd en vigor una reforma integral a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) con
el objetivo de proteger los disefios artesanales de las culturas indigenas ante el plagio.

El objetivo fue modificar, en particular, al articulo 159, el cual antes de la reforma
establecia que el uso de las obras literarias, artisticas, de arte popular o artesanal
provenientes de pueblos indigenas pertenecia al dominio publico — de uso libre — siempre
y cuando se hiciera mencion de la comunidad de la que es propia. El precepto se modifico
para establecer que se permitira el uso de dichas obras en los términos del Titulo VI de la

LFDA, en esencia, con aprobacion expresa de la comunidad propietaria.®®

Asimismo, se presentd ante el Senado de la Republica el proyecto de ley llamado
Ley De Salvaguardia De Los Conocimientos, Cultura e ldentidad De Los Pueblos y
Comunidades Indigenas y Afromexicanos (LSCI), el cual fue aprobado por unanimidad
por el Senado.

Dicha ley regularia el plagio y la ‘apropiacion cultural’ por medio de licencias
contractuales, ya que de acuerdo al articulo 2° de la CPEUM, los pueblos indigenas gozan
de autonomia y libre determinacion. Por ello, seria inconstitucional y arbitrario condenar
el plagio sin permitir a los pueblos indigenas elegir el permitir el uso de sus disefios a

cualquier tercero.

En ese sentido la LSCI obligaria a cualquier tercero, nacional o extranjero que
plasme en cualquier articulo un disefio artesanal proveniente de un pueblo indigena
mexicano, a contar con una licencia de uso firmada por el lider o representante del

respectivo pueblo.

A pesar de que el proyecto de la LSCI se encuentra detenido, las reformas a la
LFDA se encuentran en pleno vigor, y mientras no son tan especificas como la LSCI,
establecen claramente que solamente se permitira el plagio de disefios indigenas con la

autorizacion de la comunidad originaria.

68 En el afio 2019, Carolina Herrera basé su coleccién completa en disefios indigenas. Carolina Herrera, Coleccion Resort 2020.
Disponible en linea: https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2020/carolina-herrera
69 Ley Federal del Derecho de Autor. (P.O. 24 de diciembre de 1996/1 de julio de 2020)
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En ese sentido, la apropiacion cultural — o al menos la mayor parte de la misma —
es accesoria al plagio de disefios de moda, ya que sin que se permitieran éstos, no fuera

posible llevar a cabo la apropiacién cultural en la moda.n

Muchas instancias de la apropiacion cultural se pueden explicar, por lo menos en parte, por el
hecho de que la copia es tan penetrante en la industria global de la moda. Mientras que el disefio
de moda esta marcado por un nivel de creatividad sorprendente, la imitacién continda siendo el

motor del proceso de conceptualizacion.™

De un breve andlisis a las distintas soluciones implementadas tanto por la UE
como por México para atender a sus problemas especificos con respecto al plagio, se
desprende que, si bien la doctrina de la funcionalidad impide el que los disefios de moda
gocen de proteccién por medio del derecho de autor, las distintas Constituciones de las
naciones permiten la creacion de legislaciones sui generis para proteger a los disefios,

como una ramificacion o variacion del derecho de autor.

No obstante, ambos proyectos de Ley propuestos ante el Congreso estadounidense
en el 2006 y 2012 para proteger a los disefios de moda también tenian el caracter de sui
generis, ya que, por su intencion de otorgar proteccién Gnicamente por tres afos, no

podrian calificarse como derecho de autor per se.

Habiendo concluido tras analizar el marco juridico estadounidense y los
precedentes judiciales en la materia que la jurisprudencia no ha sido capaz de resolver el
dilema de la funcionalidad aplicada a las prendas, y que, no obstante, la legislacion sui
generis ha sido exitosa en el derecho comparado, en el siguiente capitulo se analizaran
los argumentos préacticos planteados por los opositores a la proteccion de los disefios a

los proyectos de ley propuestos ante el Congreso estadounidense.

" Vezina, Briggite. Curbing cultural appropriation in the fashion industry with intellectual property. Revista de la Organizacion

Mundial de la Propiedad Intelectual, Agosto de 2019. Disponible en linea:
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/article_0002.html
7 1d.
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CAPITULO V.
CUESTIONES PRACTICAS DE LA INDUSTRIA

En las audiencias ante el Subcomité de Tecnologia y Propiedad Intelectual de la
Casa de Representantes estadounidense, para los proyectos de Ley DPPA en el 2006 y
ID3PA en el 2012, expertos en la industria de la moda expusieron sus argumentos ante el

tanto a favor como en contra de la proteccion de los disefios.

Ambos proyectos de Ley tenian el caracter de sui generis, en virtud de que
otorgarian proteccion a los disefios por un plazo maximo de tres afios. La mayor diferencia
entre ambos es que el DPPA utilizaba un lenguaje mas general para establecer en qué
consistiria una prenda infractora — aquellas que fueran “sustancialmente similares” a otras
prendas divulgadas con anterioridad — mientras que el 1D3PA estrechd la definicion a

prendas “sustancialmente idénticas”.

Interesantemente y en virtud de que los proyectos esquivaron a la prohibicién
impuesta por la doctrina de la funcionalidad, los argumentos en contra de la aprobacion de
la Ley, los cuales ultimadamente prevalecieron en ambos casos, tuvieron poco que ver con
la funcionalidad y mas que ver con las cuestiones practicas de la industria de la moda, que,

como se apreciard a continuacion, son bastante subjetivas.

a) La Paradoja de la Pirateria

Los ‘padres’ opositores de la proteccion a los disefios de moda por medio del
derecho de autor (o por cualquier otro medio) son los profesores Kal Raustiala (UCLA) y
Christopher Springman (Virginia Law School), autores del polémico libro publicado en el
2006, “The Knockoff Economy: When Imitation Sparks Innovation”, por medio del cual
argumentan que el motor de ciertas industrias, como la comedia y la cocina, es el plagio,

ya que viven en un “espacio negativo de la propiedad intelectual ’">.

Plantean que, en dicho espacio negativo, es la imitacion la que estimula la

innovacion en ciertas industrias, y por consiguiente, su crecimiento. A contrario sensu,

72 Raustiala, K., Springman. C., The Piracy Paradox Revisited. Stanford Law Review, Volume 61, Issue 5, Page 1201, 2010.
Disponible en linea: https://www.stanfordlawreview.org/print/article/response-the-piracy-paradox-revisited/
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argumentan que un régimen estricto de propiedad intelectual causaria un serio menoscabo

en industrias como la comedia, la cocina, y la moda.

El libro atiende superficialmente al tema del disefio de moda sin entrar en detalles.
Sin embargo, en el afio 2009 publicaron el hasta hoy debatido articulo en el Virginia Law
Review, titulado “La Paradoja de la Pirateria: Innovacién y Propiedad Intelectual en el
Disefio de Moda”, en el cual plantean que la proteccién a los disefios de moda es no

solamente innecesaria, si no perjudicial para la industria.

“¢Por qué razon la industria prospera cuando la copia de nuevos diserios es perfectamente
legal? Hicimos dos principales reivindicaciones. Primero, argumentamos que la copia de
un disefio contribuye a un proceso de obsolescencia inducida — esto significa que la copia
ayuda a difundir los disefios a las masas, donde pierden su atractivo para los conocedores
de la moda. El deseo para nuevos disefios es “inducido” por este proceso. Segundo,
argumentamos que la copia ayuda a anclar las tendencias. Los consumidores con
consciencia de la moda buscan seguir tendencias; la copia ayuda a que la industria cree
tendencias y las comunique al consumidor, permitiéndoles seguirlas. Estos dos argumentos
explican lo que caracterizamos como la “paradoja de la pirateria”: la pirateria es

paraddjicamente beneficial para la industria de la moda.”’™

La hipotesis central del articulo reside en un concepto que los profesores llaman un
“equilibrio de baja propiedad intelectual”- refiriéndose a un entorno de baja o total falta
de proteccion por medio de la propiedad intelectual a los disefios de moda, dentro del cual

la industria prospera, por la singularidad y particularidad de la industria.

Las teorias de los profesores se basan en una presuncion opuesta a la doctrina del
incentivo, la base de la legislacion de la propiedad intelectual, puesto que la industria de

la moda y las otras mencionadas en su libro constituyen una “anomalia empirica”.

Plantean dicha anomalia como un ciclo de la moda: un disefiador crea una prenda,
gue subsecuentemente es plagiada por cadenas de moda rapida, y se disemina rapidamente
hacia las masas, volviéndose inmensamente popular. Tras un tiempo, y debido a que perdid
su exclusividad, el disefio pierde su atractivo para el consumidor con alto poder adquisitivo

que tiene posibilidades de comprar el original.

Afirman que ésta falta de atractivo para el consumidor con alto poder adquisitivo

obliga al disefiador a esforzarse en traer al mercado nuevos modelos, lo cual resulta en un

™ d.
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aumento de productividad y por tanto, de ventas. El siglo se vuelve a repetir temporada

tras temporada, y el disefiador aumenta su utilidad.

Los profesores le llaman a este ambiente “el epitome de la innovacion y la
competitividad”, puesto que la industria ha demostrado que es exactamente como se

deberia ver una industria competitiva, prospera y saludable.

En ese sentido, la teoria de la paradoja de la pirateria se puede resumir en lo
siguiente: La teoria del incentivo de la cual emanan los derechos de la propiedad
intelectual no funciona en la moda, que prospera no bajo incentivos, sino bajo laamenaza

de desplazamiento que implica el plagio (sus disefios a menos costo).

Otro de los argumentos planteados por los profesores Raustiala y Springman y no
debatidos en el punto pasado, es aquel que menciona que la industria de la moda es
préspera, saludable y competitiva, esto no a pesar de la falta de proteccion, si no debido

a.

“La moda presenta un fascinante rompecabezas para las teorias ortodoxas de la propiedad
intelectual. ;Como mantiene la industria niveles tan altos de inversién en nuevos disefios
sin proteccion en contra de las imitaciones? Cada temporada miles de nuevos disefios son
producidos por el gran namero de casas de moda compitiendo en un mercado que vale cerca
de $200 billones de dolares en ventas anuales. Y una porcion significativa de esto significa

la copia”.™

Por otra parte, los profesores Raustiala y Springman no solamente argumentan
que la falta de proteccion resulta en un escenario en el cual todos ganan: el disefiador,
por la presion creada por el plagio, se encuentra obligado a producir méas y por tanto
obtiene mé&s ventas, y el consumidor, a través de los disefios plagiados, si no que la

proteccion tendria efectos anticompetitivos.
Raustiala y Springman contintan sobre esa linea de argumentacion:

“El éxito del ACMA al reducir la copia no significa que la asociacion tuviera un efecto
positivo en la innovacion. Asimismo, si el sistema de la asociacién llevé a algunas firmas
de la copia al disefio, como lo argumentan Hemphill y Suk, eso no significa que haya habido
mas innovacién. Como todos los carteles anticompetitivos, el ACMA se formd para
restringir —y ser exitosos — la oferta. Por lo tanto, la cuestion clave en temas de regulacion
debe ser si la innovacién fue mas alta, no si los involucrados cambiaron su estrategia de
mercado. Lo que no se puede contestar es que, en las décadas desde la caida del ACMA, la

™ d.
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industria de la moda no solamente ha sobrevivido sin derechos de autor, si no que ha

’

prosperado.’

“Los proponentes de la implementacion de los derechos de autor a la moda frecuentemente
cuentan historias de disefiadores que fueron dafiados por la copia; pero nunca cuentan las
historias de los disefiadores que se beneficiaron de una nueva tendencia, o por haber
originado un disefio que se torné popular y altamente consumido por la imitacién en base a
tendencias. La cuestion mas amplia es, ¢si la innovacién y la competencia serian mejor
servidas bajo una regulacién mas estricta?”
Previo a ahondar en las afirmaciones de los profesores, es importante clarificar lo
que se considera por ellos como innovacion y creacion en la moda: si la innovacion y la
creatividad no se encuentra en el disefio, si no en la copia, se encuentra en un modelo de

negocios.

“La forma mas notable del plagio en el disefio de moda toma parte dentro de las compafiias

de fast-fashion, quienes otorgan acceso a los disefios de alta costura a las masas a bajos

precios. Estas compafiias copian las tendencias més atractivas y comprometedoras vistas

en los shows de moda, y las transforman en productos que pueden ser postrados en el

mercado inmediatamente, aclarando que el plagio de disefio es el ndcleo de su modelo de

negocios. 75

El autor Philip Liu "® plantea (utilizando la teoria de Raustiala y Springman como
base para sus presunciones) que los proponentes de los proyectos de Ley para proteger a
los disefios de moda no han tomado en cuenta las posibles implicaciones para la
competencia economica: el hecho de que la proteccion crearia monopolios por medio de
los cuales los disefiadores podrian limitar quien tiene acceso a sus productos y asi
controlar los precios, y que en el mercado de lujo, solo aquellos con poder adquisitivo

podrian consumir los articulos de moda por sus altos precios.

b) Analisis

Partiendo de los planteamientos propuestos por los opositores a la proteccion de
los disefios de moda, a continuacién me permito puntualizar cada uno a efecto de un

estudio completo:

SJanssens, A., Lavanga, M. An Expensive, Confusing, and Ineffective Suit of Armor: Investigating Risks of Design Piracy and
Perceptions of the Design Rights Available to Emerging Fashion Designers in the Digital Age. Fashion Theory the Journal of
Dress, Body and Culture, 2020. Disponible en linea:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1362704X.2018.1515159?need Access=true#aHROcHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpb
mUuY29tL2RvaSOwWZGYVMTAUMTA4AMC8xMzYyNzAOWCA4yMDEALJEIMTUXNTK/bmVIZEFjY2Vzcz10cnVIQEBAMA==

® Liu, P. An open shield: antitrust arguments against extending copyright protection to fashion designs. Information &
Communications Technology Law, 23:2, 159-171, DOI: 10.1080/13600834.2014.916934
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a) La obsolescencia inducida

El planteamiento propuesto en la paradoja de la pirateria que sostiene que el plagio
obliga al disefiador original a crear mas prendas para satisfacer el deseo de originalidad
del consumidor que tiene las posibilidades de comprar los disefios originales, podria ser,
y en ciertos casos, es valido, Unicamente hasta el punto en que el disefio en cuestion
consista en un bien posicional, es decir, que ademas de ser reconocido por el pablico en

general, sea capaz de conferir un estatus.

Solamente un bien posicional pudiera adaptarse al ciclo de moda propuesto por la
paradoja de la pirateria, ya que un articulo que confiera estatus es el Unico capaz de ser

suficientemente popular diseminarse hacia las masas.

Asi bien, para que un articulo pueda conferir estatus y constituir un bien
posicional, este debe de tener la capacidad de ser reconocible, y para ser reconocible, este
tendria que a) contener en él una marca, o bien b) ser, por si mismo, tan reconocible que

no necesite exhibir un logo o0 nombre para que el pablico consumidor la conozca.

En diciembre del 2018, el articulo “On the Monetary Impact of Fashion Design
Piracy”, realizd un estudio economico comparando las afirmaciones planteadas en la
paradoja de la pirateria, tomando en cuenta la psicologia y el comportamiento del

consumidor.

Los resultados de su estudio arrojaron que, para que el beneficio al disefiador
causado por el plagio propuesto por la paradoja de la pirateria sea posible, las prendas
deben tener el caracter de bienes posicionales, y adquirir dicho caracter se puede lograr

solamente mediante el reconocimiento del publico.

Por lo anterior, considero ilogico afirmar que el plagio afectara positivamente a
un disefiador emergente y no recocido, ya que sus disefios no tendrian el caracter de un
bien posicional y el reconocimiento de un bien posicional toma, en la mayoria de los

casos, décadas para construirse.

“Detréas de cada premisa, ya sea explicita o implicitamente, se encuentra la idea de que
todos los disefios de moda son bienes de caracter posicional, cuya marca es cominmente
reconocida. Sin embargo, esta categoria de bienes reconocibles y que se auto-publican estan
limitadas mayormente a casas de moda de lujo. ... Combinados, estos argumentos prueban
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las fallas del argumento econdmico utilizado por opositores para bloquear la legislacion
propuesta protegiendo a los disefiadores de moda del robo de sus creaciones.””

En efecto, un disefiador emergente, como cualquier otro emprendedor o joven
artista, generalmente no cuenta con el capital para producir una coleccion adicional”® tras
no haber podido recuperar su inversion perdida a causa de un disefio plagiado vendido a

una fraccion de su precio.

Frecuentemente, el disefiador no vende siquiera una cuarta parte de lo que vende
un disefio plagiado menos costoso. Narciso Rodriguez, el disefiador del vestido de bodas
utilizado por Carolyn Besette en su boda con John F. Kennedy Jr., vendio 45 ejemplares,

mientras que 8 millones de vestidos plagiados se vendieron en Estados Unidos. "

Es importante destacar que, en su mayoria, el consumidor promedio no tiene el
conocimiento de gque esta adquiriendo un plagio. En virtud de que los disefios de moda
objeto de este trabajo son aquellos que precisamente no contienen en él logotipos,
unicamente un avido conocedor de la moda tendré conocimiento que se le esta vendiendo
un disefio plagiado, mismo que fue producto de meses de trabajo y capital invertido por

un disefiador.

El famoso diseniador establecido con un negocio exitoso puede ser capaz de tolerar
las pérdidas que causa el plagio, pero puede absolutamente destruir la carrera de

un nuevo disefiador.”8°

b) El caracter innovador y prdspero de la industria

La paradoja de la pirateria plantea ademas que la industria de la moda es
exactamente como se debe ver una industria saludable, préspera y competitiva, y que
impedir el plagio a los disefios de moda irrumpiria el delicado balance entre la creatividad

y las tendencias en la industria.

" Day, E. Double-Edged Scissor': Legal Protection for Fashion Design. North Carolina Law Review, Volume 86, Number 1, 2007.
Disponible en linea: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4294&context=nclr

8Testimonio de Lazaro Hernandez, disefiador de Proenza Schouler. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual,
Competencia e Internet del Comité Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “Innovative
Design Protection And Piracy Prevention Act”, 15 de Julio de 2011.

™ Day, E. Double-Edged Scissor': Legal Protection for Fashion Design. North Carolina Law Review, Volume 86, Number 1, 2007.
Disponible en linea: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4294&context=nclr

8 Testimonio de Jeffrey Banks. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.
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Sobre esto, es importante destacar que los disefiadores que han sido capaces de no
ser desplazados del mercado, unicamente las casas de moda establecidas, se han adaptado

a ésta atmdsfera de falta de proteccion, muchas veces a costa de la creatividad.

“Solamente en el reino legal, los disefiadores creativos han cargado el peso y el costo de
un esfuerzo de décadas para artificiar proteccion equivalente al derecho de autor de otras
areas de la propiedad intelectual, particularmente presionando los limites de los derechos
marcarios, las patentes de diserio y la imagen comercial.” 81
En efecto, los disenadores se han “adaptado” a la realidad legal en la que se
encuentran sus disefios y han resurtido a adecuar a sus prendas para que califiquen para

proteccidn por parte de las marcas o patentes de disefio.

La autora Casey Callahan, menciona que el detrimento a los incentivos de los
disefiadores no es el Unico efecto negativo de la falta de proteccion a los disefios de moda,

sino que también ha frenado la creatividad:

“Si una marca puede prohibir copias de disefios que emplean su logotipo, pero no un
disefio similar que no contenga el logotipo, se crea un incentivo para emplear el logotipo.
Aunque este comportamiento esté destinado a proteger los intereses econémicos de la
marca, lo hace a costa de la creatividad

Al limitarse a si mismos a articulos cargados de logos, los disefiadores se auto-imponen
una carga a su creatividad, resultando en que la moda se trate menos de autoexpresion y
mds sobre anunciar la marca. 82

En efecto, la falta de proteccion por parte de los derechos de autor, y la ineficaz
‘proteccion’ que brindan las patentes de disefio y las imagenes comerciales, han
impulsado a los disefiadores — por recomendacion de sus abogados, a utilizar las marcas
como una herramienta para proteger sus disefios, los cuales originalmente no hubiesen

entrado a la esfera de proteccion otorgada por ellas.

El articulo publicado en Harvard Law Review, “The Devil Wears Trademark:

How the Fashion Industry Has Expanded Trademark Doctrine to Its Detriment”ss ,

81 Testimonio de Susan Scafidi. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.

82 Callahan, C. Fashion Frustrated: Why the Innovative Design Protection Act is a Necessary Step in the Right Direction, But

Not Quite Enough. Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, 2012. Disponible en linea:
https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjcfcl/vol7/iss1/9
8 Desconocido. The Devil Wears Trademark: How The Fashion Industry Has Expanded Trademark Doctrine To Its
Detriment. Harvard Law Review, Volume 127, No. 3, 2014. Disponible en linea: https://harvardlawreview.org/wp-
content/uploads/pdfs/vol127_trademark_doctrine.pdf
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explora este fendmeno, y le llama a este tipo de disefios ‘cuasi-disefios’ — patrones o

formas que se encuentran en la linea entre logos y disefios.

El autor argumenta que esta practica estd creando una laguna en el sistema, en
donde los disefiadores, desesperados por proteger sus disefios, estan dispuestos a

abandonar el disefio, al apostar por derechos de propiedad intelectual permanentes.

En otras palabras, los disefiadores, bajo el conocimiento de que al implementar
una marca en sus prendas las convertird en prendas protegidas, han resurtido a cambiar
el disefio de sus prendas para imprimir sus logos en camisas o vestidos, con tal de

protegerse contra el plagio. Este fendmeno es conocido como logomania:

Es importante destacar que quienes se benefician de éste nuevo fendmeno son las
casas de moda establecidas, ya que convierten a sus prendas en bienes posicionales — no
obstante, aun asi no son susceptibles de caer dentro del ciclo de la paradoja de la pirateria,
ya que su plagio es penalizado, lo que convierte a dicho ciclo en atin mas obsoleto.

Por ello, si la teoria de la paradoja de la pirateria fuera cierta, los disefiadores
reconocidos estuviesen creando disefios atractivos para los plagiadores con el objetivo
de obtener mas ventas. Como se puede apreciar, estan haciendo lo opuesto, lo que implica
que los efectos del plagio son negativos ain en el patrimonio del disefiador reconocido,

quien presuntamente se beneficiaria de él.
Los analistas de éste fendmeno han enumerado sus efectos y consecuencias®:

- El detrimento a la innovacion y creatividad.
- La creacion de un desequilibrio de proteccion que privilegia a las marcas

establecidas y con alto capital.

8 Desconocido. The Devil Wears Trademark: How The Fashion Industry Has Expanded Trademark Doctrine To Its
Detriment. Harvard Law Review, Volume 127, No. 3, 2014. Disponible en linea: https://harvardlawreview.org/wp-
content/uploads/pdfs/vol127_trademark_doctrine.pdf
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- La contribucién a una decisiva falta de claridad en la doctrina de las marcas

aplicada a la moda.

Del fendmeno de la logomania se desprende que la continua exclusion de los
disefios de moda de la esfera de proteccion del DA socava la normativa federal respecto
a las marcas al perpetuar una laguna en el sistema legal de propiedad intelectual, tomando
en cuenta el hecho de que la infraccion marcaria [pirateria] es penalizada, mientras que

el plagio es permitido.

A los disefiadores les importa profundamente que sus disefios sean protegidos y
estan dispuestos a recorrer grandes distancias para detener el plagio de sus disefios.®®
Aunado al reciente fendmeno de la logomania, se puede concluir que la voluntad de los
disefiadores para proteger sus disefios a toda costa implica que el plagio no les otorga

beneficio alguno.

c) Falta de originalidad en la industria de la moda

El pronosticador de tendencias, David Wolfe, centr6 su argumento en la audiencia
ante el Congreso estadounidense para uno de los proyectos para proteger a los disefios
en el afio 2006, que nada es original en la moda, por lo que el protegerla causaria la
apropiacién de elementos de uso comun en las prendas:

“Proteger a los disefios de moda y la creacion de monopolios sobre el disefio interrumpiria
el delicado balance y devastaria a la floreciente industria de la moda. El derecho de autor

tiene su objetivo en proteger la originalidad, pero definir la originalidad en la moda es
practicamente imposible.

La moda es una artesania, no una ciencia o arte. La moda es una tradicion de sastres
trabajando sobre los mismos materiales, herramientas y conceptos, lo cual convierte en
dificil el que alguien disefie algo que no existe o esté fabricado de una forma similar. La
moda es el producto de generaciones de disefiadores redefiniendo y redesarrollando los

mismo elementos una y otra vez.

Sobre esto resulta importante preguntarse, ¢qué rama artistica tiene elementos que
puedan ser completamente originales? Si fuese cierto que nada es original en la moda,

tampoco lo es en cualquier otra industria.

85 1d.

86 Testimonio del pronosticador de tendencias, David Wolfe. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e
Internet del Comité Legislativo de la Cdmara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 5055 “A Bill To Provide
Protection For Fashion Design”, 27 de julio de 2006.
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Sobre la originalidad, Wolfe coment6 también que, si es dificil determinar la

originalidad, seria imposible determinar cuando existe una infraccion.

No obstante, es importante destacar el especifico lenguaje de la tltima propuesta
de Ley en el 2012, los articulos infractores deberan de ser “sustancialmente idénticos”,
no “sustancialmente similares”, lo cual es un estandar mucho mas riguroso para

determinar la existencia de infraccion.

En efecto, este estdndar es equiparable a aquel utilizado en el derecho marcario,
dentro del cual, para determinar la infraccién o no registrabilidad, el disefio 0 nombre
debe ser “similar en grado de confusion” a una marca ya existente. No es tan complicado

aplicar ese estudio a un examen de similitud o identidad entre dos prendas.

En ese sentido, en las audiencias ante el Congreso estadounidense fue posible
apreciar una constante preocupacion por parte de los legisladores sobre si la proteccion
de los disefios de moda permitira la apropiacion de elementos del vestir que deberian de

pertenecer al dominio pablico, como un par de jeans.

El asumir esto demuestra una falta de credibilidad hacia todo el sistema de
propiedad intelectual, ya que asume que la legislacion no es capaz de distinguir entre
elementos nuevos y elementos de uso comun. Si dicha afirmacién fuera cierta, una nueva
vacuna que contenga paracetamol, Unicamente por ese hecho, no podra protegerse con

una patente.

La proteccion a los disefios de moda funcionaria exactamente igual con cualquier
obra artistica ya protegida por los derechos de autor. A manera de ejemplificar, la
escultura esta protegida por los DA, y sin embargo, esto no ha permitido que un escultor
se apropie de una forma tridimensional redonda. Como lo establecié la Suprema Corte
en el caso Mazer v. Stein en 1954, “la percepcién individual de la belleza es un poder
que se encuentra demasiado arraigado como para permitir un concepto rigido del

arte.”®’

Wolfe manifestd en la audiencia ante el Congreso estadounidense en el afio 2012
que ademas de que la proteccidn impulsaria litigios frivolos, que los jueces no saben lo

suficiente de moda como para distinguir qué prenda incurriria en una infraccion.

87 Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954)
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La profesora Jeannie Suk replico argumentando que ningun juez es experto en
mausica, y menos en masica hip hop. Sin embargo, esos mismos jueces inexpertos han

resuelto un sinfin de litigios sobre musica hip hop.

En ese sentido, el mismo criterio que aplican los opositores y que han adoptado
los legisladores en el sentido de que nada es original en la moda es exactamente aplicable

a todas las disciplinas artisticas.

Para una persona inexperta, toda la mdsica clasica suena similar, sin mencionar
cada instrumento. Lo mismo se podria decir para las novelas policiacas, o para los
cuadros abstractos. Sin embargo, todas las anteriores obras son objeto de proteccion por
el derecho de autor. ¢Por qué se excluye solamente a la moda con base en su falta de
originalidad, si la originalidad no es determinante para su protecciéon —y por ende, para

determinar la existencia de una infraccion?

d) La proteccion a los disefios aumentaria el costo de las prendas sustancialmente.

En la Audiencia ante el Congreso estadounidense, el profesor Springman mencioné
que “es la labor del Congreso el mantener un balance entre crear incentivos para los

autores y creadores y permitirle acceso al pablico a las ideas y expresiones. "8

La declaracion del profesor Springman remite a su argumento de que el proteger a
los disefios de moda por medio del derecho de autor restringiria la oferta y ademas
aumentaria los costos del disefio de modas, lo que causa un desequilibrio en el sistema de

propiedad intelectual/competencia al ‘negarle acceso al publico a las ideas y expresiones’.

En ese sentido, es importante aclarar la distincion implicita que el profesor
Springman hace sobre el acceso a apreciar la expresion de una idea y adquirirla. Mientras
uno de los objetivos del derecho de autor es incentivar a los creadores para que el mundo
pueda apreciarlas y por tanto se fomente la cultura y creatividad, esto de ninguna manera
implica que el publico tenga acceso a apropiarse (en el sentido de lucrar con) o adquirir

un disefio a bajo costo.

8 Testimonio de Christopher Springman. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité
Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “Innovative Design Protection And Piracy
Prevention Act”, 15 de Julio de 2011.

48



Sin embargo, la doctrina de la funcionalidad permite que argumentos como los de la
paradoja de la pirateria actien como el contrapeso que previene la proteccion de los disefios

de moda ante los legisladores. Reformulo la tesis de los profesores Raustiala y Springman:

AUn y cuando la imitacién y el plagio sean perjudiciales para el disefiador, resultan en un
beneficio para el consumidor, puesto que puede adquirir mas disefio por menor costo. Aun
asi, el disefiador sigue disefiando, ¢entonces cual es el problema? Aqui entra otra vez el tema
de la competencia: a detrimento del disefiador, es mas importante que el consumidor tenga
ropa con disefio a menor costo, lo cual se traduce en una industria saludable por su cantidad
de ventas.

Asumiendo que una razon valida para no proteger a los disefios de moda fuese por el
presunto derecho del consumidor a adquirir ropa de bajo costo, todo el sistema de propiedad

intelectual resultaria obsoleto.

Esta simple afirmacion debiese entonces replantear todo el sistema internacional de
propiedad intelectual, puesto que, si el derecho a proteger a un creador es sobrepasado por
el derecho al consumidor a tener acceso a determinado producto y ademas, a bajo costo,
entonces no se le deberia permitir a las galerias de arte vender piezas de Pablo Picasso en
millones de ddlares e impedir que otros reproduzcan sus obras, ya que el consumidor tendria

derecho a acceder a esas obras por un bajo costo.

En ese sentido, validar la anterior aseveracion implicaria replantear y dejar de lado

la tesis del incentivo de la cual emanan todos los derechos de propiedad intelectual.

[Sobre el hecho de que la proteccion a los disefios de moda aumentaria sus precios] Lo
mismo se puede decir sobre la proteccidn de la mdsica, peliculas, software y libros. Si estas
obras no estuviesen protegidas por el derecho de autor, si nuevas tecnologias no estuviesen

protegidas por patentes, ¢no bajarian los precios para el consumidor? 8

Para poder analizar la declaracion del profesor Springman, considero importante el
definir entonces ¢ cudl aspecto del sistema actual de falta de proteccion es el que le permite

acceso al pablico a los disefios?: el bajo costo de las prendas.

En efecto, el Unico secreto de las compafias de moda rapida que le permiten acceder

al pablico a las prendas por un bajo costo es precisamente su modelo de negocios —y lo que

8 Testimonio del disefiador Jeffrey Banks. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité
Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion
Design”, 27 de julio de 2006.
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Raustiala y Springman consideran innovacion y capacidad competitiva — y sus cadenas de
suministro, que por un bajo costo, otorgado por el outsourcing de la manufactura a paises
en desarrollo, son capaces de distribuir en cantidades considerablemente altas. (Zara, por

ejemplo, lanza colecciones mundiales dos veces por semana).

“La manufactura en la industria de la ropa es intensiva en cuanto al aspecto laboral, por lo tanto el
éxito competitivo de los manufactureros se ha alcanzado mediante estrategias de minimizacion de
costos que generalmente giran alrededor de la bisqueda de salarios minimos.

En economias con altos salarios, esto usualmente implicaba reducir los costos de empleo a través

del mejoramiento en productividad asi como el outsourcing de actividades con menor valor agregado

subcontratantes domésticos y eventualmente al extranjero.”*°

Por lo anterior, es posible inferir que la ventaja competitiva de la industria de la
moda rapida se basa en dos aspectos: i) mano de obra de bajo costo, y ii) materia prima de

bajo costo [lo que resulta en la baja calidad de las prendas].

“Por el hecho de que el imitador no asume los costos de innovacion y publicidad, se puede

dar el lujo de cobrar menos, robandole ventas al disefiador original sin consecuencia de

status al consumidor. (Hay que acordarse del fendmeno de las marcas — estoy hablando solo

de prendas sin logos). %

Al poner en la balanza la realidad de los efectos de la falta de proteccién junto
con los posibles efectos de su proteccion, estos parecieran minimos y poco perjudiciales.
A quien en realidad se perjudicaria con la proteccion a los disefios seria a los gigantes de
la moda como Zara y H&M, quienes presuntamente son los responsables de la
prosperidad de la industria, ya que son quienes permiten al consumidor el acceso a los

disefios de moda a bajo costo.

Lo que convenientemente han omitido los partidarios de la ‘no-proteccion’ es el
hecho de que estas cadenas compiten en base a precio simplemente por el hecho del

outsourcing a paises en desarrollo.

“Mi pregunta es, ¢Cémo construyo un negocio cuando el precio competitivo esta basado en

salarios minimos y jornadas ilegales, y lo tinico de mi lado seria la proteccion contra el plagio? "%

9 Raustiala, K., Springman. C., The Piracy Paradox Revisited. Stanford Law Review, Volume 61, Issue 5, Page 1201, 2010.
Disponible en linea: https://www.stanfordlawreview.org/print/article/response-the-piracy-paradox-revisited/

% Day, E. Double-Edged Scissor': Legal Protection for Fashion Design. North Carolina Law Review, Volume 86, Number 1, 2007.
Disponible en linea: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4294&context=nclr

92 Testimonio de Jeffrey Banks. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo

de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.
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Al analizar los planteamientos en contra de la proteccion a los disefios, pareciese
que no hay una razén valida alguna para no protegerlos del plagio, mientras que los
argumentos para si protegerlos son mas que legitimos y necesarios para salvaguardar los
derechos que busca la propiedad intelectual: proteger al disefiador e incentivar la

creatividad.
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CONCLUSION

En virtud de lo expuesto en el presente trabajo, considero necesario, tomando en
cuenta la doctrina de la funcionalidad, los precedentes judiciales sobre el tema, y la
paradoja de la pirateria el intentar replantear nuevamente la cuestion presentada al inicio
de este trabajo: ¢Son realmente validos los motivos para no proteger a los disefios de
moda del plagio, sobre los derechos de los disefiadores?

Lamentablemente, los precedentes judiciales no han logrado resolver el dilema
creado por la doctrina de la funcionalidad en relacion a los disefios de moda, y, después
del fallo en el caso Star Athletica vs. Varsity Brands, dificilmente lo haran, por lo que es
posible concluir que la proteccion por parte del derecho de autor no se extendera a los

disefios de moda en Estados Unidos.

Sin embargo, concluyo que no existe una razon valida para el rechazo de una
legislacion sui generis que Unicamente aplique al disefio de moda, ya que por el simple
hecho de conllevar un proceso creativo, merece proteccion y considerarse equiparable al

arte.

La industria de la moda es Unica en su especie por encontrarse constituida por una
naturaleza dual, siendo arte plasmado en un objeto que obedece a una funcionalidad. Esto
la coloca en un estilo de laguna legal, cuya falta de regulacion ha permitido el plagio y
menoscabado los derechos que los disefiadores merecerian si el disefio se encontrase

plasmado en otro objeto.

Por ello, siendo que el disefio de moda constituye una anomalia legal, es
indispensable el tratar de balancear los contrapesos que su proteccion pudiera causar, y la

forma idénea de hacerlo es a través de una legislacion Unica.

Considero que el haber negado el ultimo proyecto de ley presentado en el 2012,
ID3PA, es inmensamente perjudicial para la creatividad en la industria de la moda, ya

que los efectos negativos del plagio son sumamente dafiinos.

“Lejos de ayudar al disefiador, el plagio puede desplazar a disefiadores emergentes en una
sola temporada. Sin embargo, son los jovenes disefiadores quienes estan creando los nuevos

diserios.
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El famoso disefiador establecido con un negocio exitoso puede ser capaz de tolerar las
pérdidas que causa el plagio, pero puede absolutamente destruir la carrera de un nuevo

disefiador. "%

Quienes en realidad sufren los efectos de la falta de proteccion no son los
disefiadores establecidos (quienes no merecen menos derechos, sin embargo cuentan con
los medios para adaptarse a un ambiente de baja proteccién) son los creativos y
disefiadores emergentes, quienes no cuentan con el capital o el reconocimiento para poder
subsistir sin proteccién al plagio de sus disefios. (No es precisamente para su
proteccion que la propiedad intelectual [y el derecho de autor] esta encaminada,

para proteger la creatividad?

Los jovenes disefiadores intentando establecerse en un mercado altamente
competitivo son particularmente vulnerables ante la falta de proteccion por medio del
derecho de autor, ya que no gozan de reconocimiento. En ese sentido, para adquirir ese
conocimiento, sus disefios deben darse a conocer, lo que no sucederd mientras las cadenas
de moda réapida replican sus disefios y los vendan a una fraccion de su precio, ya que la

mayoria de las veces, el consumidor no tiene idea de que esta adquiriendo una copia.

Este desplazamiento del mercado o las barreras a su entrada a los disefiadores
emergentes resultan en una paradoja — la falta de proteccion por medio del derecho de
autor a los disefios de moda por razones de proteger la competencia econémica tienen el
efecto adverso. La falta de proteccién por medio de la propiedad intelectual obliga al
pequefio disefiador a no poder utilizar su creatividad como un arma competitiva,

dejandolo indefenso ante gigantes con capital y recursos ilimitados.

En efecto, el efecto que tiene la falta de proteccion a los disefios de moda es
precisamente un efecto anticompetitivo, mientras que las razones para no proteger a los

disefios de moda tienen su raiz en evitar conductas anticompetitivas.

Cada uno de los argumentos de los opositores a la proteccion de los disefios de
moda por medio de la propiedad intelectual fallan en tomar en cuenta que la

“prosperidad” de la industria de la moda actual lo es a costa de los disefiadores

9 Testimonio de Jeffrey Banks. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité Legislativo
de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion Design”, 27
de julio de 2006.
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emergentes, quienes son precisamente aquellos quienes las leyes de propiedad intelectual

buscan incentivar para promover la creacion y la innovacion.

Resulta indispensable reiterar también que el consumidor no tiene derecho alguno
sobre la moda. Su necesidad basica es vestir — razonamiento del cual emana doctrina de la

funcionalidad — no el vestir a la moda.

“Si la industria de la moda va a crecer y proporcionar mas opciones para el consumidor,
debemos entender que la innovacidn en el disefio es la verdadera palanca en favor de las
compafiias Americanas — pequefias y grandes.

El crecimiento y la competencia no ocurrira simplemente por distribuir el mismo producto
alrededor del mundo por que copiar no es ilegal. El crecimiento no ocurrira porque alguien
se pueda robar la creacién de un disefiador y venderla por una fraccion de su precio.

A largo plazo, la falta de proteccién destruira los pequefios negocios e implicara la pérdida
de empleos. %

Es fundamental que los legisladores coloquen en una balanza los derechos de
propiedad intelectual y la competencia que con el sistema actual buscan proteger. La
legislacion trata al disefio de modas como si este no fuera un proceso creativo que implica
inversion y tiempo como cualquier otro arte, comparandolo como un derecho de los
competidores el lucrar a costa de la inversion creativa y econémica de otros. ¢No es esto

precisamente lo que la propiedad intelectual busca evitar?

La propiedad intelectual funge como una herramienta para aprovechar y encaminar
a la creatividad. Este es precisamente el motivo del precepto constitucional que
establece que el Congreso tiene la facultad de “promover el progreso de la ciencia y las
artes Utiles”. Y sin embargo, es precisamente este proceso el que se ve mermado por la falta
de proteccion a los disefios de moda. ¢ Debe prevalecer el derecho del competidor a plagiar

disefios, y del consumidor a adquirirlos por bajo costo?

94 Testimonio del disefiador Jeffrey Banks. Audiencia ante el Subcomité de Propiedad Intelectual, Competencia e Internet del Comité
Legislativo de la Camara de Representantes para la aprobacion del proyecto H.R. 2511 “A Bill To Provide Protection For Fashion
Design”, 27 de julio de 2006.
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