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SYNOPSIS

DIE VERLETZUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE: KOEXISTENZPROBLEME
MIT DEN NATIONALEN MARKENRECHTEN

Die Entstehung des Gemeinschaftsmarkensystems war ein neuer Meilenstein in der
Geschichte, die der Bestarkung des gemeinsamen Binnenmarktes der Europaischen
Union diente, indem mogliche Beschrédnkungen des freien Warenverkehrs
verhindert werden, die durch den territorialen Geltungsbereich der nationalen

Markenechte entstehen.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94, vom 20. Dezember 1993 des Rates uber die

Gemeinschaftsmarke, wurde im Jahre 1994 die Gemeinschaftsmarke geschaffen®.

Der Gesetzgeber zog wéhrend der Entwicklungsphase der Gemeinschaftsmarke in
Betracht, dass die Gemeinschaftsmarke bestimmten Grundprinzipien zu folgen
hatte. Von allen Prinzipien sind sowohl das Einheitlichkeitsprinzip, welches dafur
sorgt, dass ein einheitlicher Markenschutz in allen Mitgliedstaaten entsteht, als auch
das Autonomieprinzip, welches dafur sorgt, dass die Gemeinschaftsmarke

grundséatzlich der Gemeinschaftsmarkenverordnung unterliegt, hervorzuheben.

Gleichwohl werden diese Grundprinzipien letztendlich nicht wvon der
Gemeinschaftsmarkenverordnung in Betracht gezogen, die einerseits die
Ausnahmen des Einheitlichkeitsprinzips regelt und andererseits weiterhin die
Moglichkeit gibt, das nationale Recht der Mitgliedstaaten in Bezug auf eine

Gemeinschaftsmarkenverletzung, heranzuziehen.

Nichtsdestoweniger konnten die negativen Auswirkungen, die durch die Anwendung
des nationales Rechts entstanden sind, dadurch verbessert werden, dass wahrend
der 15 Jahre, in denen die Gemeinschaftsmarke funktionierte, eine Europaisierung
des Markenrechts durch den Erlass der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988%, und die Richtlinie 2008/95/EG des Europaischen Parlaments und

des Rates vom 22. Oktober 2008, entstand. Hierzu beigetragen haben, sowohl die

'Diese Verordnung wurde vor kurzem aufgehoben und durch die kodifizierte Fassung der Verordnung
(EG) Nr. 207/2009, des Rates, vom 26. Februar 2009 (iber die Gemeinschaftsmarke, ersetzt.

% Diese wurde kiirzlich durch eine Entscheidung des Rates von 1992, durch die Richtlinie 2008/95 EG des
Européischen Parlaments und des Rates, vom 22. Oktober 2008, zur ,Angleichung* der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Markenrecht.
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Gerichte, der Europdaische Gerichtshof, als auch das Amt der Europaischen Union fur

die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern.

Auf alle Félle erweist es sich heutzutage als notwendig, das nationale Recht der
Mitgliedstaaten in Bezug auf eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke
heranzuziehen. Dies fuhrt zu Problemen, die das Funktionieren des

Gemeinschaftsmarkensystems beeintrachtigen.

Diesbezuglich werden in der vorliegenden Doktorarbeit, sowohl einerseits das
Einheitlichkeits- und das Autonomieprinzip, als auch andererseits das
ausschlieflliche Recht der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke analysiert, indem im
Detail, aus der Sicht des europaischen Markenrechts, die Voraussetzungen, die die

Verwechslungsgefahr festlegen, untersucht werden.

AnschlieBend werden die mdglichen Rechtsanspriche aufgrund einer
Gemeinschaftsmarkenverletzung untersucht (SicherheitsmalBhahmen aufgrund
eines Ldschungsantrages, Schadensersatzanspriiche, Veroffentlichung der
Entscheidungen). Anhand einer Rechtsvergleichung werden die aktuellen
Unterschiede dargestellt, die noch existieren, obwohl eine Harmonisierung der

nationalen Markengesetze der Mitgliedstaaten vorliegt.

Letztlich wird ein weiteres Problem der Gemeinschaftsmarkenverordnung
untersucht: die Bestimmung des anzuwendenden nationalen Rechts. In diesem
Sinne werden in den Artikeln 14, 101, 102 und 103 verschiedene Normen
einbezogen, die das anzuwendende nationale Recht bestimmen, und die hier
untersucht werden. Zudem wird untersucht, inwieweit der Erlass der
Gemeinschaftsverordnung (EG) Nr. 864/2007, vom 11. Juli 2007 Uber das auf
aullervertragliche Schuldverhdaltnisse anzuwendende nationale Recht, bekannt als

Rom-I1, auf diesem Gebiet Einfluss hat.
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INTRODUCCION

l. El nacimiento del Sistema de la marca comunitaria, supuso un hito histdrico
para lograr la consolidacion del mercado Unico en la Unién Europea, contribuyendo
a eliminar los obstaculos que pudieran impedir la libre circulacion de mercancias y
de prestacion de servicios como consecuencia del tradicional alcance territorial de

los Derechos nacionales de Marcas.

Los trabajos de creacion del Sistema se iniciaron en el afio 1959, prolongandose
durante méas de treinta y cinco afios, hasta que finalmente fue adoptado, por el
Consejo de la Unidn Europea, el Reglamento (CE) n°® 40/94 del Consejo, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el cual ha sido recientemente
derogado y sustituido por una versiéon codificada del mismo, el Reglamento (CE) n°

207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

Con la finalidad de lograr los objetivos perseguidos mediante la creacion de dicho
Sistema, el legislador comunitario proyecté que el mismo se asentara sobre unos
modernos y ambiciosos principios, los cuales debian configurar su régimen juridico,
debiendo destacarse, en relacion con el objeto de la presente memoria doctoral, el
Principio de Autonomia de la marca comunitaria. Dicho principio, debia implicar que
las marcas comunitarias se encontraran Unicamente sometidas a las normas
contenidas en el propio Reglamento, y resultaran independientes de los Derechos

nacionales de Marcas de los Estados miembros.

El respeto de dicho principio, si bien ya resultaba de gran importancia en un
momento inicial, con un mercado comun compuesto por tan solo seis Estados para
la comercializacion del carbon y el acero, en la actualidad debia haber resultado
fundamental y ser la piedra angular del Sistema de la marca comunitaria, el cual
resulta aplicable a un mercado Unico formado por veintisiete Estados miembros y

mas de quinientos millones de consumidores.

No obstante lo anterior, el legislador comunitario, consciente de las limitaciones del
propio Sistema, regul6 la aplicacion del Derecho nacional de Marcas de los Estados
miembros de manera ‘complementaria’, en una materia basica en cualquier
Derecho de marcas: la infraccion del derecho exclusivo otorgado al titular de la

marca comunitaria.
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Asi las cosas, tomando en consideracion que, sin duda alguna, el nucleo central del
derecho exclusivo sobre la marca es su dimension negativa o ius prohibendi, es
decir, la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible
con la marca, en la actualidad, la aplicaciéon en dicha materia de hasta veinticinco
Derechos nacionales de Marcas hace que, s6lo benévolamente, como sostenia el
profesor FERNANDEZ-NOVOA?, pudiera sostenerse que el Sistema de la marca

comunitaria se asiente, aunque sea relativamente, sobre el Principio de Autonomia.

En este sentido, cabe sefialar que, en el momento en que entré en vigor el
Reglamento en el afio 1994, no existia un verdadero Derecho europeo de Marcas, y
por tanto, el recurso a la aplicacion del Derecho nacional de los Estados miembros
en materia de infraccion de la marca comunitaria dificilmente podria considerarse
como “complementario”: al contario, el Derecho nacional debia integrarse en el
Reglamento de la marca comunitaria, principalmente en relaciéon con dos aspectos
trascendentales relativos a cualquier infraccion: la determinacién del contenido y
alcance del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria, asi como

la determinacioén de las acciones ejercitables en defensa del mismo.

Dicha aplicacion del Derecho nacional de los Estados miembros, provocaba, en
nuestra opinién, una importante distorsién del Sistema de la marca comunitaria,
cuya vocacion comunitaria se desvanecia a través de la aplicaciéon del mencionado

Derecho nacional.

En cualquier caso, en la actualidad es incontestable que ya existe un verdadero
Derecho europeo de Marcas, el cual, ademas, ha pasado a estar integrado dentro
del Derecho nacional de todos los Estados miembros. El principal motor de dicho
proceso de europeizacion del Derecho de Marcas ha sido tanto la Directiva
89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988", como la Directiva 2004/48/CEE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de
los derechos de propiedad industrial, asi como el conjunto de resoluciones
existentes del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unién Europea®,
respondiendo tanto a las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales

nacionales de los Estados de la Unién Europea, como al fallar sobre los recursos de

® Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo,
1995, pp. 36-38.

* La cual ha sido recientemente sustituida por una decision del Consejo de 1992 por la Directiva
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, “aproxima” las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

> Anteriormente, Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas
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casacion interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que interpretan el
propio Reglamento de la marca comunitaria. Igualmente, también ha tenido un
papel de cierta relevancia la propia Oficina de Armonizacién del Mercado Interior,
en cuanto que, durante los ultimos quince afios, ha venido interpretando las

normas contenidas en el Reglamento de la marca comunitaria.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la integracion de dicho Derecho
europeo de Marcas en el Derecho nacional de los Estados miembros es una
realidad, y ha contribuido a mejorar el funcionamiento del Sistema de la marca
comunitaria, reduciendo y/o eliminando muchos de los problemas existentes en el
momento de promulgacion del Reglamento, lo cierto es que en la actualidad,
atendiendo a las normas contenidas en el mismo, no podemos afirmar que los
mismos se hayan eliminado de manera absoluta, sobre todo en materia de
infraccion de la marca comunitaria y, adicionalmente, en aquellos supuestos en los

que una misma infracciéon se localice en diferentes Estados miembros.

Una via eficaz para poner de relieve simultaneamente el calado tedrico y las
repercusiones practicas de los problemas involucrados por la aplicacién del Derecho
nacional de los Estados miembros es, qué duda cabe, la de los ejemplos. Piénsese,

asi, en la siguiente situacion:

La empresa AA, domiciliada en Reino Unido, comercializa un producto para
tratamientos industriales de limpieza de ropa identificado con la marca comunitaria
‘Linpio’, distribuido exclusivamente a empresas especializadas en el ambito
hotelero. Por otro lado, la empresa BB, con domicilio en Espafia, comercializa en
tres diferentes Estados miembros (Espafia, Alemania e Italia) un producto para
limpieza en seco de sofas identificado con el signo ‘Limpito”. La empresa AA inicia
un procedimiento judicial frente a la empresa BB ante el Tribunal de Marcas
Comunitarias competente, solicitando la cesacion de la actividad infractora, las
correspondientes medidas de aseguramiento de la cesacién, asi como la

indemnizacion correspondiente por los dafios y perjuicios sufridos.
Pues bien, en dicha situacion, el tribunal de marcas comunitarias espafol,
competente para pronunciarse sobre los hechos de violaciéon cometidos en los tres

Estados miembros (en virtud del articulo 98) debera:

@) En primer lugar, determinar el alcance del ius prohibendi de la marca

“Linpio”, analizando la existencia o no de infraccion mediante el andlisis del riesgo
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de confusion y/o asociacion entre las marcas “Linpio” y “Limpito”, lo cual debera ser

analizado, ‘exclusivamente’, de conformidad con el Derecho europeo de Marcas.

(i) En segundo lugar, en el caso de que considere que existe infraccion, debera
ordenar el cese de la comercializacion del producto infractor (en virtud del articulo
102), si bien tanto para la concreta determinacion de las medidas de
aseguramiento, como de la cuantificacion de la indemnizacion, debera hacer uso del
Derecho nacional de los Estados miembros, incluido su Derecho internacional
privado, que resulte aplicable de conformidad con las diferentes normas de
determinacion del derecho aplicable que existen en los articulos 14, 101 y 102 del

Reglamento.

Si bien tras una rapida lectura del anterior supuesto podrian no discernirse
especiales complicaciones, en el desarrollo de la presente memoria doctoral
analizaremos detenidamente el iter al que, frente a una infraccion del derecho
exclusivo otorgado por una marca comunitaria, debe hacer frente tanto el usuario
del Sistema como los propios tribunales de marcas comunitarias. A tal efecto,
analizaremos los principales aspectos controvertidos a los que deberan enfrentarse,
ofreciendo, cuando resulte posible, algunas alternativas que pudieran contribuir a
reforzar la autonomia del Sistema de la marca comunitaria, contribuyendo asi a

lograr un Sistema mas eficiente.

1. Para el desarrollo de la presente memoria doctoral hemos trabajado con el
conjunto tradicional de fuentes propias de toda investigacion juridica, es decir, la
legislacion, doctrina cientifica y jurisprudencia, asi como con el conjunto de
resoluciones que emanan de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(OAMI), las cuales, ademas, se encuentran sujetas a revision por el Tribunal

general y Tribunal de Justicia de la Unién Europea.

En relacion con la legislacion, el estudio ha sido realizado atendiendo tanto a la
legislacion comunitaria como nacional. Asi, en relacibn con la legislacion
comunitaria, y como no podia ser de otra manera, se ha analizado con detalle no
solo el Reglamento (CE) n® 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (version codificada), sino también la influencia y
complemento que otras normas comunitarias le han proporcionado, como son las
correspondientes Directivas de armonizacion. Por otro lado, tomando en
consideracion que el Derecho nacional de los Estados miembros resulta aplicable en
materia de infracciéon de la marca comunitaria, se ha realizado un estudio de

determinados aspectos relacionados con la infracciéon de la marca, tanto a través
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del Derecho espafiol, como de una pequefia muestra de Derecho comparado (de los
ordenamientos juridicos de nuestro entorno europeo mas cercano, como son el
aleman, el austriaco, el francés, y el inglés —por su relevancia como derecho
anglosajon o common law-). El propdsito de dicho andlisis no ha sido conocer en
profundidad la regulacién de los aspectos relativos a la infracciéon de la marca en
cada uno de los Estados sefialados, sino simplemente determinar si en materia de
infraccion, las legislaciones nacionales resultan idénticas o si, por el contrario,
siguen existiendo diferencias, aunque sean meramente interpretativas, entre todas

ellas.

Por otro lado, en relacion con la doctrina cientifica, debemos sefialar la escasez de
obras monogréficas existentes en relacién con el estudio de la marca comunitaria,
si bien ocupa un lugar destacado entre las existentes, tanto a nivel nacional como
comunitario, la obra publicada por el profesor FERNANDEZ-NOVOA en el afio 1995,
tan solo unos meses después de entrar en funcionamiento el Sistema de la marca
comunitaria, la cual ya sefialaba la existencia de una serie de problemas en relacion

con la infraccion de la marca comunitaria y la aplicacion del Derecho nacional.

Igualmente, en relacidon con la jurisprudencia que emana del Tribunal General y del
Tribunal de Justicia de la Union Europea, debemos sefalar la trascendental
importancia que la misma ha adquirido durante los algo mas de quince afios que
lleva en funcionamiento el Sistema de la marca comunitaria, contribuyendo de
manera fundamental a la formacion del Derecho europeo de Marcas, el cual, como
sefialamos, ha ido incorporandose paulatinamente en el Derecho de marcas de los
Estados miembros, ayudando asi a lograr una armonizacion mayor que la que

emana, exclusivamente, de las Directivas de armonizacion previamente sefialadas.

Por dltimo, hemos completado nuestro trabajo a través del estudio tanto de las
normas interpretativas y las directrices internas adoptadas por la OAMI, como de
un relevante nimero de decisiones adoptadas por sus distintos 6rganos, incluidas
sus Divisiones de Oposicion y Salas de Recurso, quienes en muchas ocasiones se
han tenido que enfrentar a controversias suscitadas en relacidn con los limites y
alcance del derecho exclusivo otorgado por la titularidad de la marca comunitaria, y
las cuales, debidamente sistematizadas, resultan de gran utilidad para interpretar
muchos de los conceptos juridicos abiertos e indeterminados que existen en el

Reglamento de la marca comunitaria.
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1. Para exponer el objeto de nuestro estudio hemos creido conveniente dividir
la presente memoria doctoral en cinco capitulos, cada uno de los cuales abarca
materias que van desde una serie de nociones previas que nos permitan situar el
nacimiento del Sistema de la marca comunitaria y los principios informadores del
mismo, hasta la regulacion del ius prohibendi del derecho exclusivo conferido al
titular de una marca comunitaria, la proteccion jurisdiccional civil frente a una
infraccion del derecho exclusivo, y la determinacion del Derecho nacional aplicable

por los tribunales de marca comunitaria.

El trabajo comienza con el estudio del proceso de elaboracién del Sistema de la
marca comunitaria, el cual abarca el Anteproyecto de 1964 del Convenio relativo a
un Derecho europeo de Marcas, el Memorandum de 1976 sobre la creacidon de una
marca comunitaria, y la Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca
comunitaria; los cuales son los antecedentes mas importantes que dieron lugar al

Reglamento de la marca comunitaria (Capitulo I).

Seguidamente, tomando como punto de partida que el Sistema de la marca
comunitaria se asienta sobre una serie de principios que representan los objetivos
perseguidos por el legislador comunitario e impregnan su régimen juridico, se
analizara con bastante detalle el Principio de Unidad y el Principio de Autonomia, los
cuales, como veremos, tanto por las excepciones contenidas en el Reglamento,
como por la indispensable aplicacion del Derecho nacional de los Estados miembros,
no han sido respetados por el legislador comunitario, motivo por el cual tan solo
benévolamente podriamos afirmar que el Sistema de la marca comunitaria se

asienta sobre los mismos (Capitulo II).

El capitulo siguiente, analizara el indispensable ius prohibendi otorgado al titular de
la marca comunitaria en el articulo 9 del Reglamento (“Derecho exclusivo™), el cual
tomando en consideracion que, por un lado, no fue regulado de manera completa
en el Reglamento, y que, por otro lado, en el momento de la promulgaciéon del
mismo no existia un verdadero Derecho europeo de Marcas, ocasioné que en un
primer momento, los tribunales de marcas comunitarias tuvieran que determinar su
contenido y alcance a través de la aplicacion de su propio Derecho nacional. No
obstante lo anterior, en dicho capitulo sera analizada con cierto detalle tanto la
abundante doctrina jurisprudencial que emana del Tribunal General y del Tribunal
de Justicia de la Unién Europea, como las diferentes resoluciones administrativas de
la OAMI, todo lo cual conforma el Derecho europeo de Marcas, ofreciendo tras su

analisis una guia que pretende codificar los criterios que deben utilizarse para
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realizar el analisis del ius prohibendi de acuerdo, exclusivamente, con el Derecho

europeo de Marcas (Capitulo 111).

Posteriormente procederemos a analizar el mecanismo de proteccion jurisdiccional
que regula el Reglamento frente a cualquier infraccion del derecho exclusivo
otorgado al titular de una marca comunitaria, verdadero corazén y razén de ser de
cualquier sistema de propiedad industrial, y el cual no ha sido regulado de manera
auténoma en el Reglamento, sino que a través de la remision del articulo 14 del
Reglamento (“Aplicacion complementaria del Derecho nacional en materia de
violacion de marcas”) a los articulos 101 (“Derecho aplicable™) y 102 (“Sanciones”),
el mismo ha quedado en manos del Derecho nacional de los Estados miembros, a
los cuales habra que recurrir, en todo caso, en materia de infraccion de la marca
comunitaria, motivo por el cual analizaremos dicha materia a través de una

muestra de Derecho comparado y Derecho espafiol (Capitulo V).

Finalmente, y puesto que como se habrd comprobado en la presente memoria
doctoral, la aplicaciéon del Derecho nacional de los Estados miembros resulta
fundamental en el Reglamento, analizaremos otro de los problemas a los que
deberan enfrentarse tanto el usuario del Sistema como los tribunales de marcas
comunitarias, que no es otro que el de la correcta identificacion del derecho o
derechos nacionales que deben ser aplicados en virtud de las contradictorias
normas de conflicto contenidas en los articulos 101 (“Derecho aplicable”), 102
(“Sanciones”) y 103 (“Medidas Cautelares”) del Reglamento. Dicho andlisis se
realizard a través de la influencia que ha tenido la promulgaciéon del Reglamento
(CE) N° 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las

obligaciones extracontractuales, conocido como ‘Roma-I11’ (Capitulo V).
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CAPITULO PRIMERO
EL PROCESO DE GESTACION DE LA MARCA COMUNITARIA

l.- EL PROCESO DE ELABORACION DEL SISTEMA DE LA MARCA
COMUNITARIA
1.- Primeros pasos en la creacion del Sistema de la marca comunitaria

El dilatado proceso de creacion del Sistema de la marca comunitaria se inicio en el

afio 1957°, tan sélo seis afios después de firmarse por los Seis’ en Paris el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Econémica Europea del Carbdn y del Acero (CECA), el

cual fue un hito histérico en las relaciones comerciales entre los paises signatarios

. . , 8
al constituir el primer mercado comun europeo .

La creacion de dicho mercado comun provocé que algunos expertos europeos
reconocieran la necesidad de la creacidon de nuevas instituciones comunitarias para
la proteccion de la propiedad industrial e intelectualg, las cuales pudieran contribuir
al establecimiento y correcto funcionamiento del mercado comun, eliminando los

obstaculos que pudieran existir como consecuencia del tradicional alcance territorial

de los derechos nacionales de propiedad industrial'®.

En este contexto, los Seis iniciaron una serie de conversaciones

intergubernamentales para la construcciéon de una Comunidad Econémica Europea

® En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid, Ed.
Montecorvo, 1995, p. 29.

" Francia, Alemania, Italia y los tres paises del Benelux (Paises Bajos, Bélgica y Luxemburgo).

® En el texto del Tratado, los representantes de los Gobiernos signatarios afirmaban que, con
independencia de las diferencias econémicas y sociales existentes entre ellos, la era de la soberania
absoluta habia quedado superada, y que tan solo mediante al conjuncién de fuerzas y la concepcidn de un
destino compartido podrian sus naciones seguir avanzando econémica y socialmente.

°® VON MUHLENDAHL A., “The Future Community Trade Mark System”, en 11C, 1989, p. 583.

19 BERCOVITZ A., “Las Marcas y los Derechos de Propiedad Industrial en el Mercado Unico”, en
BERCOVITZ A. (coord.), Marca y Disefio Comunitarios, Pamplona, Aranzadi, 1996, p. 31. Segun este
autor, la subsistencia de derechos exclusivos de propiedad industrial de caréacter nacional constituye un
elemento de compartimentacion del mercado, en la medida en que los titulares de los distintos derechos
exclusivos nacionales puede impedir la importacion, al &mbito territorial de sus derechos, de productos o
la prestacién de servicios que tienen su origen en un pais distinto a aquel para el que se les ha concedido
el derecho de propiedad industrial. Segun el autor, esta es la razén por la que la regulacion de los
derechos de propiedad industrial constituye un problema de primera magnitud para la realizacion del
mercado Unico de la Union Europea.
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basada en un mercado comun, las cuales darian lugar a la firma de los Tratados

constitutivos de la Comunidad Econémica Europea (CEE) y de la Energia Atémica™t.

Tras la firma de ambos tratados, y a pesar del silencio de los mismos en relacion
con los derechos de propiedad industrial, se hace palpable la necesidad de crear,
entre otros, un Derecho europeo de Marcas que permitiera a los operadores
econdmicos adaptar sus actividades de manera segura a las dimensiones
territoriales de la Comunidad, y al mismo tiempo posibilitara la consecucion del
objetivo de un mercado comun, eliminando los obstaculos a la libre circulacion de

mercancias.

Por dicho motivo, en el afios 1959 se inician de manera oficial los trabajos para la
creacion de un sistema de marca comunitaria, en los cuales cabra destacar tres
hitos fundamentales: el Anteproyecto de Convenio relativo a un Derecho europeo
de Marcas; el Memorandum sobre la creacion de una marca comunitaria; y la
Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria. Estos trabajos daran

finalmente lugar a la promulgacion del Reglamento de marca comunitaria en 1994.

2.- El Anteproyecto de 1964 de Convenio relativo a un Derecho europeo

de Marcas

En diciembre de 1959, merced a una iniciativa conjunta de los Estados miembros,

L . P . 12
la Comision de la Comunidad Econ6mica Europea encargd a un grupo de expertos

el estudio de la creacion de una legislacion europea en materia de marcas que
persiguiera un doble objetivo: la abolicion de las fronteras creadas por los derechos

nacionales de propiedad industrial y la adquisicion de una proteccion unitaria que se

extendiera a toda la CEE13.

Las conclusiones de dicho estudio, finalizado en 1964, fueron presentadas a la

Comision bajo el titulo “Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho de Marcas

! Tratados firmados en Roma el 25 de marzo de 1957, entrando en vigor el 1 de enero de 1958.

12 presidido por De Haan, Director de la Oficina de Marcas y Patentes Holandesa, el cual habia
igualmente presidido unos afios un grupo de trabajo para la creacion del Derecho de Marcas del Benelux,
motivo por el cual el Anteproyecto copiaria un buen nimero de estos articulos. GEVERS F., “10 Years
CTM - 10 Proposals for Improvements”, en VON BOMHARD V./PAGENBERG J./SCHENNEN D.
(coord.), Harmonisierung des Markenrechts. Festschrift fiir Alexander von Miuhlendahl zum 65.
Geburtstag am 20. Oktober 2005, Minchen, Carl Heymanns Verlag, 2005, p. 409.

3 BEIER F.K., Vers la marque communautaire. Objectifs et fondement du futur droit européen des
marques, Journal du Droit International, 104 année, Editions Techniques, 1977, p. 17.
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Europeo”. No obstante, la existencia de conflictos politicos sobre el proceso de
S s 14 . )
consolidacion y ampliacion de la CEE™", ocasionaron que, a pesar de la notoria

. 1
necesidad de crear un Derecho de Marcas Europeo 5, el Anteproyecto no fuera

tomado en consideracion hasta 1973, fecha en la que fue por primera vez

publicadole.

A pesar de la tardia publicacion del Anteproyecto, ésta se realiz6 con la finalidad de
valorar la reaccion de los circulos interesados y recoger las criticas y comentarios al

mismo, toda vez que este documento era considerado por los propios portavoces de
. 17 . .
la Comisibn™ como un documento provisional el cual habia quedado superado por

diversas circunstancias'®. De esta manera, NUMerosos expertos y organizaciones
internacionales enviaron a la Comision sus observaciones, coincidiendo todas ellas
en la utilidad del documento publicado como punto de partida para la creacion de
nuevo derecho, asi como la urgente necesidad de crear en un futuro muy proximo
un Derecho europeo de Marcas el cual posibilite un correcto funcionamiento del

. 19
mercado comun™ .

3.- El Memorandum de 1976 sobre la creacién de una marca comunitaria

Tras la publicacion del Anteproyecto, la Comisién de la CEE cre6 un Grupo de

Trabajo al que se le asigno la tarea de redactar un Memorandum sobre un nuevo

4 Derivadas fundamentalmente del veto francés al ingreso de Reino Unido en la CE

> DE HAAN C.J., “The Present Trademark Problem from the Continental Point of View”, en Conference
on the Proposed European Trademark Convention, Institute for International and Foreign Trade Law,
Georgetown University Law Center, Washington D.C., November 1962, pp.15-21. El autor sefiala que el
sorprendente éxito de la CE no debia ocultar la existencia de importantes problemas, los cuales debian
resolverse para poder experimentar los beneficios existentes de la creacion de un mercado comdn.
Igualmente indicaba que los esfuerzos realizados para armonizar los derechos nacionales y eliminar asi
los problemas y barreras existentes tenia pocas posibilidades de lograr los objetivos perseguidos, por lo
que era indispensable la creacion de un Derecho de Marcas Europeo.

18 Department of Trade and Industry: “Proposed European Trade Mark: Unofficial Translation of a
Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark”, publicado por HMSO, 1973.

7 En este sentido, vid. SCHWARTZ I., La marque Européenne, Union des Fabricants, Paris, 1974, p. 14-
15.

8 En este sentido, destacar la adhesién a la CE en 1972 de Dinamarca, Italia y Reino Unido, cuya
tradicion juridica a través del Common Law, es diferente a la concepcion continental del Derecho
europeo. Anteriormente en 1968 se habian suprimido, con un afio y medio de antelacién sobre la fecha
prevista, los dltimos derechos de aduana intercomunitarios para los productos industriales mediante la
creacion de un arancel comdn, lo cual facilitara la consecucion del objetivo del mercado comdun.
Igualmente sigue evolucionando la politica y derecho de la Comunidad, con cambios sutanciales en la
legislacion y jurisprudencia marcaria de los paises miembros. Vid. Memoradndum on the Creation o fan
ECC Trade Mark, Considerando 6°.

9 Commission of the European Communities, Memorandum on the Creation of an ECC Trade Mark,
Supplement 8/76, considerando 4°.
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Derecho europeo de Marcas en el cual debian tenerse en cuenta las observaciones

que habian sido planteadas tras la publicacion del Anteproyecto.

Dicho grupo de trabajo, excelente a la postre, estuvo dirigido por el profesor

. —_ .20 . . .
aleméan Dr. Friedrich-Karl Beier™, concluyé un documento de incuestionable

trascendencia, bajo el titulo “Memorandum sur la création d'une marque

2

H 7 l H H H
communautaire” , el cual ha sido considerado como un hito trascendental en el

. .. . 22 .
camino de creacion de la marca comunitaria™, y el cual constituye un documento
de valor permanente al cual deberemos acudir a la hora de analizar determinados

aspectos del Reglamento de marca comunitaria.

El Memorandum, dividido en cuatro apartad0323, deja de hacer uso del término

“Marca europea” utilizado en el Anteproyecto, empleando ahora el de “marca

524 . .
comunitaria” ’, al igual que propone que la futura regulacion de la marca

. ; ; . . 2 .
comunitaria revista la forma de Reglamento Comunitario 5, a pesar de que dicho

grupo de trabajo primeramente habia examinado si seria suficiente para el correcto

2 Director del Max-Planck-Institut fiir ausldndisches und internacionales Patent-. Urheber- und
Wettbewerbsrecht, Munich. También formaban parte del mismo, el especialista francés Alain Thrierr,
Director General Adjunto de la Union des Fabricants, Paris; y el Queen’s Counsel (jurista de alto rango)
de Londres, John Burreel.

21 Aprobado por la Comisién de la CE el 6 de julio de 1976, y publicado como suplemento nim. 8/76 del
Boletin de las Comunidades Europeas.

22 En este sentido, el profesor Névoa, califica el Memorandum como hito trascendental en el largo camino
que condujo a la creacion de la marca comunitaria, en FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema
Comunitario de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, p. 31. Igualmente la doctrina alemana no escatima
elogios al mismo texto, calificindolo como ““legendare Memorandum” (Memorandum legendario) y
denominandolo como “Minchener Handschrift” (manuscrito muniqués): en este sentido, VON
MUHLENDAHL A., “Das kiinftige Markenrecht des Europaischen Gemeinschaft”, en GRUR Int, 1989,
namero 5, p. 354. Igualmente es considerado al profesor BEIER como “der Vater des europaischen
Markenrechts” (el padre del Derecho europeo de marcas): en este sentido, KUNZ-HALLSTEIN H.P.,
“Européisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts — Fragen einer Anpassung des
deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtlinie”, en GRUR Int., 1990, Revista 9, nota al pie 2 p.
747.

2 (1) introduccién; (I1) razones para la creacién de un sistema comunitario de marcas y sus objetivos
principales; (111) conceptos fundamentales y principios del sistema; y (IV) principios de derecho
sustantivo y procedimental de marcas.

24 E| Memoréandum sefiala que esta nueva expresion evitara cualquier tipo de conflicto y sintetizard méas
adecuadamente las caracteristicas del derecho, sefialando con acierto que en el futuro la “marca europea”
podria no corresponderse con el ambito territorial del nuevo derecho de propiedad industrial, al poder
entrar a formar parte de la CE estados que no pertenezcan a Europa.

% Se descarta la posibilidad de la elaboracién de un Convenio Internacional, debido en gran parte al
fracaso experimentado hasta ese momento por el Convenio sobre la patente comunitaria, y las graves
dificultades que hubo que superar para conseguir la ratificacion por parte de los Estados miembros de la
Unidn Europea al Convenio sobre la Patente Europea, lo cual puso de manifiesto que la via de los tratados
internacionales ofrecia unas perspectivas de futuro poco alentadoras para el establecimiento de
instrumentos de propiedad industrial aplicables en todo el &mbito de la Unién Europea. La dificultad
radica en que los Tratados Internacionales es preciso que se sean ratificados por parte de cada uno de los
Estados miembros, y esa ratificacion a menudo plantea graves problemas, dificilmente superables en
algunos supuestos
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funcionamiento del mercado comudn, con la redaccién de una directiva de

2 N .
6, si bien desde el primer

armonizacion de los derechos nacionales de marcas
momento se afirmd que los objetivos de la Comunidad no podian ser logrados en el
ambito del derecho de marcas exclusivamente con la aproximacion y/o
armonizacion de los sistemas de marcas nacionales, puesto que el principio de

territorialidad que rige estos sistemas no podria ser superado en ningln caso.

No obstante, consideraron que la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros resultaba igualmente necesaria para conseguir parte de los objetivos
perseguidos, motivo por el cual en el Memorandum se opta por la creaciéon de un
Reglamento de marca comunitaria, asi como de una Directiva que aproxime las
legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, considerando ambas
opciones como el camino mas apropiado para reducir, y finalmente eliminar, los
conflictos surgidos por la libre circulacion de bienes y servicios, favoreciendo asi la

creacion del mercado comuin europeo.

4.- La Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria

A pesar de la excelente acogida que habia tenido el Memorandum, y de las
recomendaciones que contenia sobre la creacion de manera urgente de un sistema

auténomo y moderno para la proteccion de los productos o servicios a través de sus

marcas en todo el territorio de la Comunidad27, un nuevo contratiempo habia
arreciado durante su gestacion: la duda sobre si la Comunidad Econémica Europea
tenia capacidad juridica para crear un nuevo Derecho comunitario de marcas que
fuese directamente aplicable a todos los paises integrantes, presentes o futuros, de

la Comunidad.

Dicha cuestion origind que la Comision de la CEE encargase al Grupo de trabajo que
habia redactado el Memorandum, el estudio de la legitimidad y procedimiento a
seguir por la CEE para la creacion del nuevo sistema. Dicho estudio culmind en
Octubre de 1979 con la publicacion del documento titulado “The need for a

European Trade Mark System. Competence of the European Community to Create

211
One8.

%6 En este sentido, vid. Considerando 35-38 del Memorandum.

27 \/id. Memorandum, op. cit., considerando 25.

%8 Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the
Community Trade Mark, “The Need for a European Trade Mark System. Competente of the European
Community to create one™, Brussels, October, 1979.
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En dicho documento, se comienza indicando que con el objetivo de eliminar los
obstaculos existentes a la libre circulacion de bienes y servicios originados por los
derechos territoriales de marcas nacionales, la CEE debe trabajar en la creacion de
un sistema que garantice el mercado comun en la Comunidad, y que no se vea
distorsionado para aquellos productos que se encuentren identificados por una

marca.

Asi, establece que para la creacion del mencionado sistema, deben revisarse las
competencias de la CEE para hacerlo, indicando que si bien éstas no son descritas

por medio de una exhaustiva lista, si vienen determinadas por el cumplimiento de

los objetivos y obligaciones derivadas del Tratado de la CEE®® a través de sus

AT : . : c lagi, 230
instituciones, en particular a través de su capacidad legislativa™".

De esta manera, y al no haberse previsto en el Tratado de la CEE poderes de accion

- . . N 31
especificos para la creacion de un sistema comunitario de marcas™, resulta

. - . . 32 S

imprescindible recurrir al articulo 235 del Tratado™", cuya finalidad no es otra que
complementar las lagunas existentes entre los objetivos propuestos por el Tratado
y la inadecuada o inexistente regulacion contenida en el mismo, facultando al

Consejo para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento de los

objetivos previstos33, y por tanto, estando plenamente legitimado para la creacion

2% \/id. Commission of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the
Community Trade Mark. “The Need for a European Trade Mark System. Competente of the European
Community to create one”, Brussels, October 1979, p. 8. En este sentido, se indica que el articulo 2 y 3
del Tratado sefialan los objetivos de la Comunidad, destacando (I) el establecimiento de un mercado
comun, (l1) el desarrollo armonioso de las actividades econdémicas de los Estados miembros, (111) una
expansion continua y equilibrada, (IV) asi como una serie de acciones para lograr los objetivos sefialados
(destacar entre otras, la supresién entre los Estados miembros de los obstaculos a la libre circulacion de
bienes y servicios, el establecimiento de un sistema que garantice que la competencia no se vea falseada
en el mercado comun, , asi como la aproximacion de las legislaciones nacionales en la medida necesaria
para el correcto funcionamiento del mercado comdn).

0 Comision of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the
Community Trade Mark. “The Need for a European Trade Mark System. Competente of the European
Community to create one” , Brussels, October 1979, p. 14.

%! Se considera que la aproximacién de los derechos nacionales conforme al articulo 100 del Tratado no
resulta suficiente para la consecucién de los fines perseguidos por el Tratado.

%2 Seglin se expresa en la Exposicién de Motivos del propio Reglamento. En este sentido, véase también
la resolucion del Asunto C-73/63, de 18 de febrero de 1964, Internationale Crediet- en
Handelsvereniging y del Asunto C-74/63, de 18 de febrero de 1964, Internationale Crediet- en
Handelsvereniging.

%% En este sentido, sefialar que para la Comisién no era nuevo el recurso al articulo 235 para crear nuevos
derechos, puesto que con base en este articulo habia creado con anterioridad tres agencias europeas con
personalidad juridica propia: “The European Monetary Cooperative Fund”, Regulation (EEC) N° 907/73,
de 2 de abril de 1973 (dicha organizacién fue absorbida posteriormente por al Instituto Monetario
Europeo, que a su vez es el antecedente del Banco Central Europeo); “The European Centre for
Development of Vocational Training”, Regulation (EEC) N° 337/75, de 10 de Febrero de 1975
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. . . 34 i .
de un sistema comunitario de marcas™ ', el cual resulta necesario para lograr el libre
movimiento de bienes y servicios, la libre competencia, un mercado comun, asi

como la expansion de la economia por medio de los bienes y servicios producidos

. e 35
en Europa e identificados con una marca™".

Salvado este importante escollo, el 25 de noviembre de 1980 la Comision de las

Comunidades Europeas presenté al Consejo de la CEE una propuesta definitiva de

. 36
Reglamento sobre la marca comunitaria™ .

Dicha Propuesta, iba acompafiada de una amplia Exposicion de Motivos, la cual se

remitia a los principios generales expuestos en el Memorandum de 1976, asi como

de un comentario a cada uno de sus 127 articulos®’. Ademas sefialaba que, el
futuro del Sistema de la marca comunitaria, impediria que la actividad econdémica
en el conjunto de la Comunidad pudiera verse entorpecida o falseada por la posible
existencia de numerosas solicitudes de marcas nacionales, con sus respectivos

procedimientos, mecanismos de proteccion y sus propias Oficinas.

Tras el informe del Comité Econdmico y Social38, y del Parlamento Europeo39, el 9
de agosto de 1984, cuatro afios después de haberse presentado al Consejo una
“Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria”, se hizo publica una nueva
propuesta modificada de reglamento40. Dicha nueva propuesta, incorporaba las
modificaciones introducidas por el informe del Comité Econémico y Social y por el

Parlamento Europeo, mostrando simultaneamente la redaccion de la Propuesta que

(www.cedefop.eu.int); y “The European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions”, Regulation (EEC) N° 1365/75, de 26 de Mayo de 1975 (www.eurofound.eu.int).

% Asi como una Oficina de Marcas Comunitaria, denominada a la postre, “Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior. Marcas, dibujos y modelos”.

% Comision of the European Communities. Commission Working Paper. Working Group on the
Community Trade Mark. “The Need for a European Trade Mark System. Competente of the European
Community to create one™, Brussels, October 1979, pp. 17y ss.

% Dicha propuesta de la Comision se present6 al Consejo junto a la Propuesta de una Primera Directiva
sobre la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, propuesta que
serd el germen de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1988. Ambas Propuestas de
Directiva y Reglamento fueron publicadas como Supplément 5/80 del Boletin de las Comunidades
Europeas.

%7 Por este motivo, debido a la coincidencia en muchos puntos entre la Propuesta de Reglamento de 1980,
y el Reglamento de marca comunitaria, en ocasiones resultard instructivo consultar los comentarios
oficiales con los que el legislador comunitario glosa todos y cada uno de los articulos del Proyecto,
ayudandonos asi a comprender mejor, y por tanto, interpretar, cual era la intencion del legislador
comunitario.

% Informe del 23 de septiembre de 1981, JOCE 1981, C/310

% Dictamen del 12 de octubre de 1983, JOCE 1983, C/307

40 «“Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark”” (84/C 230/01), Oficial
Journal of the European Communitites, C230, VVolume 27, 31 August 1984.
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la Comision realizé el Consejo el 27 de noviembre de 1980, asi como la redaccion
definitiva de la misma, con el objetivo de que pudieran observarse con facilidad las

nuevas enmiendas introducidas.

Finalmente, en mayo de 1988, la Secretaria del Consejo Europeo elaboré un nuevo
texto en el que se tenian en cuenta todas las observaciones realizadas y el
resultado de trabajo de los comités de asesores, dando lugar a un nuevo texto

consolidado.

Dicho nuevo texto, el cual resulta ser el antecedente inmediato de nuestro actual
Reglamento de marca comunitaria, estaba preparado para su aprobacion a finales
de 1988, al mismo tiempo que la Primera Directiva de Marcas. No obstante,
importantes diferencias politicas surgieron en relacion con la eleccién de la sede
para la Oficina de Marcas Comunitaria y los idiomas oficiales de la misma4l, motivo
por el cual la aprobacion de la misma quedo nuevamente aplazada. Finalmente las
diferencias y dificultades existentes quedaron superadas en el Consejo de Asuntos

Generales de la Unidon Europea, celebrado el 6 de diciembre de 1993.

Il.- EL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA Y SU REGIMEN JURIDICO
1.- Génesis y estructura del Reglamento

El Sistema de la marca comunitaria se articula por primera vez a raiz de la
adopcion, por el Consejo de la Unidon Europea, del Reglamento (CE) n® 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, publicado en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 14 de enero de 199442 y el cual entré

. . ~ 43
en vigor el 15 de marzo del mismo afio .

“1 VON MUHLENDAHL A., op. cit., p. 585-588.

“2DO L 011 de 14.01.1994, p.1.

“* Si bien el sistema comunitario de marcas no fue plenamente operativo hasta que la Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior (OAMI) comenzd a recibir solicitudes en abril de 1996.
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Dicho Reglamento, el cual ha sido objeto de numerosas modificaciones44, ha
resultado recientemente derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n°
207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria,
publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea el 24 de marzo de 2009, el cual

ha entrando en vigor a los veinte dias de su publicacion, resultando ser una version

caodificada que incluye y deroga45 todas las modificaciones que el Reglamento (CE)

n® 40/94 ha sufrido a lo largo de los quince afios que ha estado en vigor46.

El Reglamento sobre la marca comunitaria ha sido completado y desarrollado por
un conjunto de Decisiones, Comunicaciones y Directrices adoptadas por distintos
o6rganos de la OAMI47, asi como por tres Reglamentos posteriores: (i) el
Reglamento (CE) n° 2868/95, de la Comision, de 13 de diciembre de 1995, por el
que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) n°© 40/94 del Consejo
sobre la marca comunitaria48; (ii) el Reglamento (CE) n° 2869/95, de la Comision,
de 13 de diciembre de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina
de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos)49; y (iii) el
Reglamento (CE) n°© 216/96, de la Comisién, de 5 de febrero de 1996, por el que se
establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de

o, . o 50
Armonizacion del Mercado Interior (marcas, disefios y modelos)™ .

* Modificado por el Reglamento (CE) n° 807/2003, del Consejo (DO L 122 de 16.05.2003, p. 36);
Reglamento (CE) n° 1653/2003, del Consejo (DO L 245 de 29.9.2003, p. 36); Reglamento (CE) n°
1992/2003, del Consejo (DO L 296 de 14.11.2003, p. 1); Reglamento (CE) n° 422/2004, del Consejo (DO
L 70 de 9.3.2004, p. 1); Reglamento (CE) n° 3288/94, del Consejo (DO L 349 de 31.12.1994, p. 83);
Reglamento (CE) n° 1981/2006, del Consejo (DO L 386 de 29.12.2006, p. 14); Anexo I, parte 4 C | del
Acta de Adhesion de 2003 (DO L 236 de 23.09.2003, p. 342); y Anexo |1, punto i, | del Acta de Adhesion
de 2005 (DO L 157 de 21.06.2005, p. 231).

> Anexo | del Reglamento (CE) n° 207/2009.

“ En este sentido, el Considerando primero del Reglamento sefiala que a la vista de las sustanciales
modificaciones que se han realizado del Reglamento (CE) n® 40/94, y en aras de una mayor racionalidad y
claridad, procede la codificacion de dicho Reglamento,

*" Para una revision de las mismas, véase el fichero actualizado que la OAMI ofrece, dentro del apartado
“Marcas”, en la seccién “Textos Juridicos” de su pp.ina web (www.oami.europa.eu)-

“8 DO CE n° L 303 de 15.12.1995, p. 1; modificado en virtud de: Reglamento (CE) n° 782/2004, de la
Comision, de 26 de abril de 2004 (DO CE n° L 123, de 27.04.2004, p.88); Reglamento (CE) n°
1041/2005, de la Comision, de 29 de junio de 2005 (DO CE n° L 172 de 5.7.2005, p.4); y Reglamento
(CE) n° 355/2009, de la Comision, de 31 de marzo de 2009 (DO CE n° L 109 de 30.4.20009, p. 3).

“ DO CE n° L 303 de 15.12.1995, p. 33; modificado en virtud de: Reglamento (CE) n° 781/2004, de la
Comision, de 26 de abril de 2004 (DO CE n° L 123 de 27.4.2004, p. 85); Reglamento (CE) n°® 1042/2005,
de la Comisién, de 29 de junio de 2005 (DO CE n° L 172 de 5.7.2005, p. 22); Reglamento (CE) n°
1687/2005, de la Comision, de 14 de octubre de 2005 (DO CE n° L 271 de 15.10.2005, p. 14); y
Reglamento (CE) n° 355/2009, de la Comision, de 31 de marzo de 2009 (DO CE n° L 109 de 30.4.2009,
p.3).

** DO CE n° L 28 de 6.2.1996, p. 11; modificado en virtud del Reglamento (CE) n® 2082/2004, de la
Comisidn, de 6 de diciembre de 2004 (DO CE n° L 360 de 7.12.2004, p. 8).
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El ndcleo operativo y administrativo de este sistema es la Oficina de Armonizacion
del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en adelante, OAMI), creada
conforme a lo previsto en el articulo 2 del RMC, siendo un organismo comunitario
dotado de su propio estatuto juridico y que se encarga de la tutela efectiva del

nuevo titulo comunitario. La OAMI empez6 a recibir solicitudes de registro el 1 de
abril de 199651, de conformidad con la decision del Consejo de Administracion de la

Oficina el 11 de julio de 1995°2.

2.- El nacimiento del Derecho sobre la marca comunitaria

Si bien tradicionalmente el nacimiento del derecho sobre la marca puede asentarse
sobre los principios de inscripcion registral y prioridad de uso o notoriedad del
signo, el legislador comunitario opté por la seguridad juridica que otorga el
nacimiento del derecho exclusivo comunitario a través exclusivamente de su
inscripcion registral, conforme lo dispuesto en el articulo 6 del RMC, el cual sefala

que “La marca comunitaria se adquiere por el registro”.

Esta opcion del nacimiento del derecho sobre la marca comunitaria escogida por el
legislador supone la culminacién de un lento proceso que ha venido desarrollandose
en el Derecho de Marcas de los Paises Europeos, en virtud del cual, el principio de

la inscripcion registral ha desplazado progresivamente al principio de prioridad de
u3053, cuyo casuismo podia ser asumido con mayor facilidad en una época anterior

. L . . 54
en la que la actividad econdmica no habia alcanzado el intenso desarrollo actual™ .
En la actualidad, esta posibilidad ha perdido peso ante el inconveniente de la

inseguridad juridica que el principio de la prioridad del uso y la notoriedad

55
provocan™>.

°L S bien, conforme al apartado cuarto del articulo 143 RMC, las solicitudes de marcas pudieron
presentarse fisicamente en la OAMI a partir del 1 de enero de 1996, con efectos desde el 1 de abril del
mismo afio.

52 De conformidad con la decisién nimero CA-95-19 del Consejo de Administracion de la OAMI, de 11
de julio de 1995, relativa a la fecha a partir de la cual se podran depositar las solicitudes en la Oficina
(DO OAMI ndm. 1/95, p. 12).

¥ FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p.49; FERNANDEZ-NOVOA,
C./OTERO LASTRES, JM./BOTANA AGRA, J.M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid,
Marcial Pons, 2009, pp. 495-497.

> BEIER, F.K., Grundfragen des franzosischen Markenrechts, Carl Heymanns Verlag, Miinchen, 1962,
p. 35-39. El autor sefiala que esa era la situacion normal que se contemplaba al redactar la Ley Francesa
de Marcas de 1857, puesto que en ese momento no existia la costumbre de registrar las marcas al
introducir en el mercado los productos diferenciados con el signo correspondiente.

%> Como acertadamente sefiala el profesor FERNANDEZ-NOVOA, en un sistema regido por este sistema
el empresario que registra una marca no tiene nunca la certeza de que sea el titular definitivo de la misma.
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La opcion del principio de inscripcion registral ya fue tenida en consideracion en la

redaccion del borrador de propuesta del RMC de 198056, la cual en su articulo 5
establecia que “los derechos de una marca comunitaria se adquieren por el
registro”, considerando que la posibilidad de que el derecho exclusivo fuese
adquirido por el uso, como ocurria en algunos paises, no podia ser aceptada por

razones de seguridad juridica al encontrarnos ante un nuevo derecho con efectos

en todo el territorio de la Comunidad57.

En este sentido debemos resaltar que la Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008%8, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante,
Versién codificada de la Primera Directiva de Armonizacion®®), no regula en su
articulado el nacimiento del derecho exclusivo sobre la marcaGO, por lo que en esta
materia podran seguir existiendo diferencias entre los diferentes derechos

nacionales de marcas de los Estados miembros.

En este sentido, consideramos que en el mercado actual esta situacion provocaria graves inconvenientes,
puesto que es sabido de los importantes esfuerzos publicitarios que las empresas realizan para posicionar
su marca en el mercado, con las nefastas consecuencias que podria producir la aplicacion de principio de
la prioridad de uso. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 80-83. Igualmente FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES,
J.M./BOTANA AGRA, M., Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 495-
496.

% Commission of the European Communities, Proposal for a first council directive to approximate the
laws of the member states relating to trade marks, COM (80) 635 final, Bruselas, 19 de noviembre de
1980, p. 27 y 103.

> Sin embargo como sefiala el profesor BOTANA AGRA, se advierte una diferencia entre el contenido
de la propuesta y la redaccién final del articulo 6 del RMC. En este sentido, mientras que el articulo 6 del
RMC proclama la adquisicion de la marca comunitaria por el registro, la propuesta se referia a la
adquisicion del “derecho” sobre la marca comunitaria. La diferencia entre ambos articulos implica que en
el RMC se ha querido sefialar expresamente que en tanto que no exista el registro del signo, no existira la
marca comunitaria. Vid. BOTANA AGRA, M., “Modo de adquisicién de la marca comunitaria”, en
CASADO CERVINO A./LLOBREGAT HURTADO M:L. (coord.), Comentarios a los Reglamentos
sobre la marca comunitaria, La Ley, Alicante, Segunda Edicién, 2000, p. 72.

%8 publicada en el Diario Oficial de la Unién Europea el 8 de noviembre de 2008.

% Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

% No obstante, la Directiva contempla tanto las marcas registradas como la posibilidad de que los Estados
miembros de la Unién Europea instauren alternativamente al principio de inscripcion registral, el
principio de prioridad de uso y notoriedad del signo. En este sentido, el apartado 2 del articulo 4 de la
Directiva incluye dentro de las marcas anteriores las marcas que en la fecha de presentacion de la
solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean
“notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del articulo 6.bis del Convenio de Paris.
Igualmente el apartado 4 del mismo articulo confiere a los Estados miembros la facultad de disponer que
el registro de una marca sea denegado o anulado en el caso que la existencia de unos derechos sobre una
marca no registrada concedan a su titular el derecho de prohibir la utilizacion de una marca anterior.
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Asi, entre los que han optado por un sistema de nacimiento del derecho sobre la

marca a través del principio de inscripcion registral, podemos destacar el sistema
francésGl, el cual ha sustituido el principio de prioridad de uso por el de prioridad

. 2 . .., . ; -
de registro de la marca®?. Sin embargo, en opinion de la doctrlna63, este principio
debe matizarse, puesto que deja de operar en dos supuestos, en el caso de

encontrarnos ante una marca notoriamente conocida en el sentido del articulo 6.bis

. . . . . 64
del Convenio de Paris (la cual esta protegida a pesar de no estar registrada™ ), y en
los casos de registro de una marca de mala fe (en cuyo caso se podra interponer

una accion reivindicatoria por el tercero perjudicado).

Por otro lado, otros ordenamientos han optado por un sistema en el cual si bien la
inscripcion registral es constitutiva del nacimiento del derecho sobre la marca,
también puede obtenerse por virtud de que un signo haya alcanzado notoriedad en
el mercado. Entre estos ordenamientos debemos destacar el sistema aleméan, en
cuya Ley de Marcas de 1994%° establece en su articulo 4 que el nacimiento del
derecho sobre la marca se producira por (i) la inscripcion del signo en el Registro,
(ii) el uso del signo en el trafico econémico siempre que como consecuencia del uso
del signo adquiera notoriedad (Verkehrsgeltung) entre los circulos interesados, y
(iii) la notoriedad de la marca en el sentido del articulo 6.bis del Convenio de
Paris®®. Por tanto, la Ley alemana de marcas otorga idéntica proteccion a la marca

registrada y a la marca usada que haya adquirido en el trafico capacidad distintiva

(Ausstattung)67. Con todo para la proteccion de la marca usada y no registrada se

®1 \/id. art. L 712.1 del Code de la Propiété Intellectuelle.

82 En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p. 48-51.

% Vid. entre otros, MATHELY P., “Le Dép6t Frauduleux et la Revendication de Propriété de
L’enregistrement”, en Le Nouveau Droit Frangais des Marques, Paris, Editions J.N.A., 1994, p. 149-156.
Igualmente FRANCIS LEFEBVRE, Marques. Création, valorisation, protection, Editions Francis
Lefebvre, Levallois, 1994, p. 83-90.

% Dicha excepcion estd prevista en los ordenamientos de todos los Estados miembros de la Unién
Europea, siguiendo los postulados del articulo 6 del Convenio de Paris, plenamente en vigor para todos
los Estados miembros, en relacién con la marca notoriamente conocida, si bien la proteccion en estos
casos es limitada.

% Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz — MarkenG, de 25 de
octubre de 1994.

% Es necesario no confundir dentro de las marcas no registradas los dos subgrupos que la Markengesetz
sefiala en su articulo 4, puesto que como afirma la doctrina alemana, la marca notoriamente conocida en
el sentido del articulo 6.bis del Convenio de Paris se diferencia de la marca notoria en el sentido del
apartado 2 del articulo 4 de la Markengesetz, puesto que si bien esta dltima tiene que haber sido usada en
el mercado aleman, la notoriedad de la marca en el sentido del 6.bis puede surgir incluso cuando la marca
no hubiese sido utilizada en el mercado aleman. En este sentido Vid. FEZER K-H, Markenrecht,
Munchen, Verlag C.H. Beck, , 1999, pp. 277-279.

%7 LLa Ausstattung ha sido definida por la doctrina alemana como toda forma externa de presentacion bajo
la cual una empresa pone en el comercio sus productos o servicios para diferenciarlos de otros idénticos o
similares. Asi podian ser protegidos como Ausstattung tanto los signos registrables como marca que no
habian accedido al registro, como medios que no eran registrables, en especial, las normas
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exigen dos requisitos: que el signo haya desarrollado en el mercado la llamada
13 ” H H H H 68 H H H
Verkehrsgeltung” o capacidad distintiva " y que en consecuencia, sirva como signo

L . e 69
distintivo para identificar los productos de una empresa en el mercado ~. En este
sentido, los eventuales conflictos que entre tales categorias de marcas pueda

surgir, deberan resolverse conforme al principio de prioridad, puesto que las tres

. . 70
categorias se encuentran en igualdad’ ~.

. . .. ~ 71 ..

Finalmente la legislacion de marcas espafiola’ ™ regula el nacimiento del derecho
sobre la marca en el apartado 1 del articulo 2, el cual dispone que “el derecho de
propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro

vélidamente efectuado (...)".

La interpretacion del citado articulo de manera aislada nos llevaria a la erronea
conclusién de que el sistema espafiol es un sistema puro de inscripcion registral’?.
No obstante, si la norma citada se interpreta conjuntamente con las normas
concernientes a la marca notoria, se llega a la conclusion de que la ley espafiola de
marcas sigue un sistema mixto similar al aleman, que combina armdnicamente el
principio de la inscripcidon registral con el de la notoriedad del signo. Dicha

afirmacion, puede sustentarse en tres diferentes normas de la Ley de Marcas.

En primer lugar, el apartado 2 del articulo 6 que al enumerar las marcas anteriores

que impiden el registro de una marca posterior idéntica o confundible, sefiala en la

tridimensionales. CHROCZIEL P./GOTTING H.P./KATZENGERGER P./KNAAK R./STAUDER D.,
“Deutschland” en SCHRICKER G./STAUDER D. (coord.), Handbuch des Austattungsrechts, Festgabe
fur Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburstag, Weinheim, VCH, , 1986, p. 211.

%8 La “Verkehrsgeltung” es la capacidad distintiva adquirida por un signo en el trafico para diferenciar los
productos de una empresa de los de otra en el mercado, y es considerada como el sustituto del registro en
orden al nacimiento de la marca. Vid. SCHRICKER G. “Zum Begriff der beteiligten Verkehrskreise im
Austtatungsrecht”, en GRUR, 1980, Nimero 5, p. 462 y ss.

% Destacar que durante la vigencia de la WGZ, se requerfa que la Ausstattung diferenciara la mercancia a
través de la indicacién de su origen empresarial. Segin FEZER, para que el signo haya alcanzado
capacidad distintiva, basta que el circulo del tréfico considerado vea en la Ausstattung el signo distintivo
que le permite identificar los productos de una empresa de los de otra en el mercado. En este sentido,
FEZER K-H., Markenrecht, op.cit., p. 270.

™ No obstante, la ley de marcas alemana, transponiendo lo dispuesto en el art. 9 de la Directiva de
armonizacion, establece a través de lo dispuesto en los articulos 22, “Verwirkung von Anspriichen” , y
51, “Nichtigkeit wegen des Bestehens &lterer Rechte”, que el titular de una marca anterior no puede
prohibir el uso ni pedir la nulidad de una marca posterior siempre que durante un periodo de cinco afios
consecutivos haya tolerado conscientemente el uso de la marca posterior.

™ ey 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. (BOE num. 294, de 8 de diciembre).

"2 En relacién con el nacimiento del derecho sobre la marca, vid., entre otras, las siguientes sentencias de
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: Sentencia de 13 de junio de 2006 (RJ 2006/4607), Sentencia de
17 de noviembre de 1999 (RJ 1999/8613), Sentencia de 1 de julio de 1997 (RJ 1997/5472), Sentencia de
8 de marzo de 1991 (RJ 1991/2202), Sentencia de 18 de abril de 1997 (RJ 1997/3245), Sentencia de 25 de
mayo de 1988 (RJ 1988/4332), Sentencia de 29 de junio de 1987 (RJ 1987/4827)
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letra d) las “marcas no registradas que en la fecha de presentacion o prioridad de la

solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en Espafia en el

sentido del articulo 6.bis del Convenio de Paris”73.

En segundo lugar, el apartado 5 del articulo 34, al regular el derecho de exclusiva

concedido al titular de la marca registrada, equipara al titular de la marca

. . 74 .
notoriamente conocida’ * usada, con el de la marca registrada.

En tercer lugar, al regular la nulidad relativa de la marca, en virtud de la remision
del apartado 1 del articulo 52 al articulo 6, una marca anterior notoriamente
conocida en Espafia opera como causa de nulidad relativa de una marca idéntica o
confundible posteriormente registrada. En consecuencia, segun lo establecido en la
letra b) del articulo 59, el titular de una marca no registrada pero notoriamente
conocida esta legitimado para interponer una accion de nulidad de una marca

idéntica o confundible posteriormente registrada.

Por contraste con lo que sucede con estas normativas nacionales, el Reglamento de
marca comunitaria regula uUnicamente un sistema registral del nacimiento del
derecho sobre la marca, sin que la notoriedad de un signo genere un derecho

equiparable al conferido por la marca comunitaria registrada.

Ahora bien, seria igualmente erréneo entender que el RMC instaura un sistema
“puro” de registro, el cual seria completamente inatacable sobre la base de
posiciones nacidas y sustentadas extraregistralmente. Al contrario, a la luz de lo

regulado por la letra c) del apartado 2 del articulo 875, y en la letra a) del apartado

1 del articulo 5376, la existencia de una marca notoriamente conocida en un Estado
de la Unién Europea, podra operar como motivo de denegacion relativo, y en su
caso, podra facultar al titular de la misma a instar y obtener la nulidad de una
marca comunitaria registrada posteriormente, que sea confundible la marca

notoriamente conocida.

" Por tanto, el articulo 6.bis del Convenio de Paris, es una excepcion al nacimiento registral de la marca.
™ Nuevamente en el sentido del art. 6.bis del Convenio de Paris.

" Dicho articulo sefiala como motivo de denegacion relativo, las marcas que “en la fecha de presentacion
de la solicitud de la marca comunitaria o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en el apoyo de
la solicitud de la marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido
del articulo 6.bis del Convenio de Paris™.

"® Dicho articulo sefiala como causa de nulidad relativa la existencia de una marca anterior de las
contempladas en el apartado 2 del articulo 8, entre las que se encuentra, como acabamos de ver, las
marcas notoriamente conocidas.
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No obstante lo anterior, en ninglin caso la prueba de la notoriedad del signo
anterior supondra, en todo caso, que el signo notorio se vaya a convertir en una
marca comunitaria registrada. Antes bien, para que éste signo pueda convertirse en
una marca comunitaria deberd someterse al procedimiento de registro previsto en
el RMC, sin ningun tipo de ventaja o derecho amparado en el hecho de su uso

notorio, no pudiendo descartarse que la solicitud de registro fracase ante la

- . .77
alegacion de un preferente Derecho nacional anterior

3.- Las funciones de la marca comunitaria y su incidencia en el

Reglamento de la marca comunitaria

o . . 78
En el contexto del Derecho comunitario europeo, el estudio de las funciones' = de la

marca es uno de los temas que tradicionalmente han sido abordados tanto por la
doctrina industrialista europea 9, como por el Tribunal de Justicia de las

. 80 . : 4 ;
Comunidades Europeas . Dicho interés en las funciones de la marca encuentra

sentido en la importante relacion existente entre la regulacion de derecho de

" FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 52.

"8 El término “funcién” implica un concepto de actividad encaminada a conseguir un determinado fin. En
este sentido, vid. CIONTI F., La funzione del marchio, Giuffre Editore, Milan, 1988, p. 7

" Para un estudio detallado de las funciones de la marca vid., entre otros, FERNANDEZ-NOVOA,
C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid,
Marcial Pons, 2009, pp. 488-491; FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la marca”, en ADI,
1978, p. 33-65; idem., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 39-45; idem., Tratado sobre
Derecho de Marcas, op.cit., pp. 66-79; AREAN LALIN, “En torno a la funcion publicitaria de la
marca”, en ADI, 1982, pp. 57- 83. En la doctrina europea, vid. BEIER F-K/KRIEGER U.,
“Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, en GRUR Int., nimero 3, pp. 125 y ss.;
VANZETTI A., “Funzione et natura giuridica del marchio”, RDI, 1961 (parte 1), p. 16 y ss; idem.,
“Natura e funzione del marchio”, Problema attuali del Diritto Industriale, Giuffré Editore, 1977, p. 1173;
TILMAN E., “Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion”, en ZHR, 1994 (158), p. 371-379;
KUNZ-HALLSTEIN H.P., “Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG”, en
GRUR Int., 1992, p. 81 y ss.

8 para un estudio detallado de las funciones de la marca a través de las sentencias del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, véase el interesante estudio realizado por el profesor, CASADO
CERVINO A., El Sistema Comunitario de Marcas: Normas, Jurisprudencia y Practica, lex Nova,
Valladolid, 2000, p. 59-79. De especial interés, cronoldgicamente, las sentencias del TJUE en las
siguientes resoluciones: Asunto C-40/70, 18 de febrero de 1971, Sirena; Asunto C-192/73, 3 de julio de
1974, Hag-1, en el fundamento juridico 11, 12 y 14 -Puede encontrarse un comentario a esta sentencia en
FERNANDEZ-NOVOA C., “La erosion del Derecho de Marca (En torno al caso HAG)”, en ADI, 1975,
Vol. 2, p. 47-60-; Asunto C-102/77, 23 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche; Asunto C-3/78, 10 de
octubre de 1978, Centrafarm; Asunto C-1/81, 3 de diciembre de 1981, Pfizer Inc.; Asunto C-10/89, de 17
de octubre de 1990, Hag-Il (fundamento juridico 13) -Puede encontrarse un comentario a esta sentencia
en BOTANA AGRA, Cuadernos de Jurisprudencia sobre la Propiedad Industrial (CJPI), Nim. 9, p. 43
y ss.; Igualmente TATO PLAZA A., “El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: El Caso
HAG-II”, en ADI, 1991-1992, Vol. 14, p. 267-279-; Asunto C-39/97, 29 de septiembre de 1998, Canon
Kabushiki Kaisha, (considerandos 27 y 28); Asunto C-9/1993, de 22 de junio de 1994, Ideal Standard
(fundamento juridico 37); y Asunto C-337/95, 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior
(fundamento juridico 44, 45y 47).
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marcas, como un derecho sobre un bien inmaterial®*

82

, 'y el relieve de las funciones

que le son atribuidas a las mismas

En este sentido debemos comenzar por sefialar que el examen de las funciones de

; 83 L
la marca, la cual despliega sus efectos en el mercado ~, debe pasar por el andlisis
de los intereses presentes en el mismo y que son objeto de proteccion mediante el

S S 4
instituto juridico de la marca®”.

Del analisis de la realidad econdmica se deduce que la marca constituye el vehiculo
de identificacion de las distintas ofertas que hacen posible la transparencia del
mercado. Asi, desde el punto de vista del titular de la marca, ésta constituye el
mecanismo de diferenciacion a través de la cual puede darse a conocer un

determinado producto o servicio en el mercado, de manera que igualmente pueda

. . 85 .

establecer un vinculo con los consumidores™ . Por otro lado, desde el punto de vista
del consumidor, el cual ha de enfrentarse con un gran ndmero de productos y
servicios de la misma clase, la marca se presenta como un instrumento que facilita

la eleccion entre los diferentes productos o servicios ofertados, ya sea en atencion a

. : : 86
su origen empresarial o a su calidad™.

En cualquier caso, a la hora de enumerar las funciones de la marca, debe
comenzarse por sefalar que, atendiendo al derecho exclusivo que otorga a su
titular, su funcién esencial sera la de indicar la procedencia empresarial de los
productos o servicios que identifica, la cual al mismo tiempo cumplird una funcién
indicadora de la calidad de los productos o servicios identificados con la misma y
comercializados en el mercado. Junto a dichas funciones, la marca también cumple
una funcion publicitaria, puesto que es capaz de atraer por si misma a los
consumidores, con independencia de los productos o servicios que distingue, asi
como una funcién condensadora del goodwill o prestigio, a través de la cual la

marca adquiere una reputada fama entre los consumidores.

81 |_a primera tesis de que el derecho de marcas es un derecho sobre un bien inmaterial fue mantenida por
el industrialista aleman ALEXANDER KATZ en GRUR, 1901, pp. 102 y ss.

8 Memorandum 1976, op.cit., considerando 68.

8 OTERO LASTRES J.M., “En torno a un concepto del derecho de marca”, en ADI, 1979-1980, pp. 13y
Ss. (especialmente p. 24).

8 FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la Marca”, en ADI, 1978, p. 33 yss.; VANZETTI A,
“Funzione et natura giuridica del marchio”, en RDI, 1961 (parte 1), p. 16 y ss.

8 BEIER F-K./KRIEGER U., “Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke”, en GRUR
Int., Vol. 3, pp. 125y ss.

8 Este papel de la marca fue ya expuesto en el Memorandum de 1976, el cual en su considerando 11
afirmaba que “la marca deberd cumplir un papel que permita a los consumidores seleccionar
adecuadamente los productos atendiendo a su origen, siendo precisamente la marca el mecanismo que
hace posible la identificacion y seleccion de los productos™.
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El reconocimiento de dichas funciones de la marca en el Reglamento de la marca
comunitaria, otorgandolas la necesaria proteccion juridica, constituye una valiosa
contribucién en la que podran apoyarse los Tribunales de marca comunitaria y la
doctrina industrialista europea a la hora de resolver determinadas controversias
sobre la marca, sobre todo en aquellos casos en los que pueda existir una ausencia

de normas y principios concretos®’.

3.1.- La funcidén indicadora de la procedencia empresarial

La funcion distintiva de la marca en relaciéon al origen de los productos o servicios

que designa es considerada tradicionalmente como la funcion originaria de la

marca88, a través de la cual se permite al consumidor conocer el origen del

producto o servicio que ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusiéon dicho

producto o servicio de otros que tienen otra procedencia empresarialsg, al mismo
tiempo que se garantiza al consumidor que el producto o servicio sefialado con la
marca no ha sido objeto en una fase anterior a su comercializacion, de una
intervencion realizada por un tercero sin autorizacion del titular de la marca y que

haya afectado al estado original del producto.

Esta funcion se encuentra justificada por la propia estructura del derecho de
marcas, el cual otorga al titular del derecho sobre la marca los instrumentos
juridicos necesarios para proteger la exclusividad en el uso de la marca, y al mismo
tiempo satisface las necesidades de los consumidores en cuanto que se les dota de

un medio eficaz para facilitarles la identificacion de las distintas ofertas.

No obstante lo anterior debemos sefialar que el hecho de que el consumidor que

contempla una marca pueda conocer el origen empresarial del producto, no implica

87 El profesor FERNANDEZ-NOVOA ha sefialado que, en un primer momento, ante la ausencia inicial
de normas y principios comunitarios relativos a las marcas, el Tribunal de Justicia tuvo que acudir a la
doctrina de las funciones de la marca con el fin de compatibilizar el ejercicio del derecho de exclusiva
inherente a la marca, con el principio basico de la libre circulacion de lor productos regulado en los
articulos 30 y 36 del Tratado de Roma. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C./OTERO
LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, 2009, Marcial Pons,
p. 488.

% FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la marca”, op.cit, p. 35. Segin el profesor
FERNANDEZ-NOVOA, dicha funcién se fundamenta en el propio nacimiento del derecho sobre la
marca como medio para identificar la mercancia a efectos de depurar responsabilidades.

8 E| grado de conocimiento mayor o menor de la empresa no significa que la identidad sea indiferente,
porque el consumidor pensara que sea quien sea la empresa, ésta es siempre la misma. En este sentido.
Vid. FERNANDEZ-NOVOA, El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 41.
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omitir el hecho de que frecuentemente el consumidor no conocera la denominacioén

concreta de la empresa que produce el producto o servicio.

Como no podia ser de otra manera, el Reglamento de la marca comunitaria recoge

expresamente dicha funciéngo, reflejando asi la doctrina general que el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha ido fijando en su jurisprudencia en
relacion con la misma. En este sentido, el séptimo considerando sefiala que la
finalidad de Ila proteccion otorgada por la marca comunitaria es “[..]
primordialmente garantizar la funcién de origen de la marca”. lgualmente el
articulo 4, que regula los signos que pueden constituir una marca comunitaria,

establece como requisito que sean “[...] apropiados para distinguir los productos o

servicios de una empresa de los de otras empresas” %1 En idéntico sentido, el
apartado 1 del articulo 8 se refiere a la imposibilidad de que dos marcas idénticas
se encuentren registradas cuando los productos o servicios que ambas designen
sean idénticos o cuando por ser similares, exista riesgo de confusion por parte del

publico. Finalmente el articulo 9 recoge el derecho exclusivo conferido por la marca

. . . . sl 92 fe
comunitaria, reconociendo tanto su vertiente positiva’~, como la mas importante,

Su vertiente negativa, que precisamente garantiza la exclusividad del derecho sobre

93
la marca .

% E| Reglamento de marca comunitaria recoge casi literalmente las disposiciones que la Directiva de
armonizacién. En este sentido, la Directiva recoge en el décimo considerando de la exposicion de
motivos, sefiala que la finalidad de proteccion conferida por la marca registrada es primordialmente
garantizar la funcion de origen de la marca. De dicho considerando se deduce que ésta no serd, por tanto,
la Gnica funcion juridicamente protegida. En este sentido, sefialar que algunos autores sefialan que las
funciones de la marca han sido modificadas tras la Directiva de armonizacion, y otros en cambio
consideran que la Directiva no ha tenido especial trascendencia en la cuestion de las funciones de la
marca, y mantienen que la Unica funcion juridicamente protegida es la funcién respecto al origen. En eset
sentido, vid. KUNZ-HALLSTEIN H.P., “Die Funktion der Marke nach europdischem und kiinftigem
deutschen Markenrecht”, en DPA 100 Jahre Marken-Amt Festschrift, Wila Verlag, Minchen, 1994, p.
159-160; idem., “Perspektiven der Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG”, en GRUR
Int., 1992, nimero 2, p. 81-92; TILMANN E., “Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion”, en
ZHR, 1994, Namero 158, p. 371-379; VANZETTI A., “La funzione del marchio in un regime di libera
cessione”, en RDI, 1998, Volumen I, p. 71 y ss.; VON GAMM O-F., “Zur Warenzeichenrechtsreform”,
en WRP, 1993, p. 794-795.

°! En nuestra opinion seria mas aconsejable haber utilizado el término ‘personas’, ya sean naturales o
juridicas, que el de empresas, puesto que en el actual Derecho europeo de Marcas no existe una
vinculacion entre la marca y la empresa (una muestra encontramos por ejemplo en el art. 5 el cual sefiala
que podréan ser titulares de marcas tanto las personas fisicas o juridicas). En relacion con este y otros
aspectos relativos al concepto legal de marca en la legislacion espafiola y su armonizacién con la Primera
Directiva de Armonizacion véase OTERO LASTRES, J.M., “En torno a un concepto legal de marca”, en
ADI, 6, 1979-1980, pp. 13 y ss; FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit.,
pp. 38-41.

*2 Posibilidad de usar la marca, o ser objeto de determinados negocios juridicos.

% Sin olvidar que no se cifie estrictamente al signo como esté registrado, sino también a otros signos
iguales o confundibles, ya sea para productos o servicios idénticos o similares.
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No obstante lo anterior, en la regulacion sobre la marca comunitaria contenida en el
Reglamento, no siempre se regulan normas que favorezcan a la proteccion de dicha

esencial funcion de manera absoluta, por lo que la misma debe ser interpretada, en

. . 94
todo caso, en sentido amplio™ .

Y esto es asi porque, en primer lugar, y como es sabido, entre los motivos de
denegacion absolutos que son examinados de oficio tras la presentacion de una
solicitud de marca, no se encuentra el de la existencia de un signo anterior que sea
idéntico o confundible con el de la solicitud. Dicho motivo, sin embargo, se
encuentra precisamente entre los motivos de denegacion relativos de los que puede
hacer uso el titular de una marca anterior para oponerse al registro de una marca

posterior. Por lo tanto, de no mediar la actuacion del titular de la marca, podran
95’ de

manera que el consumidor podra no conocer con exactitud el origen empresarial de

existir de facto dos signos iguales para el mismo tipo de productos o servicios

. . . . . 96
los mismos, a pesar de que podran tener dos origenes empresariales diferentes™ .

En segundo lugar, porque al contrario que lo que sucede en algunos derechos

nacionales, en los cuales a los consumidores se les dota de un instrumento juridico

. ., L . 97
para garantizar esta funcion distintiva de la marca respecto al origen™, el

Reglamento no los legitima para pedir la nulidad de una marca que sea idéntica o
confundible con otra, por lo que nuevamente no se garantiza a través del

Reglamento la misma

En tercer lugar, desde el momento en que en el Reglamento se admite la
posibilidad de que la marca sea objeto de contratos cuyo contenido es la
transmision de la titularidad de la marca o las facultades de uso de la misma
(licencias de marca o marca colectiva), es posible que nos encontremos ante casos

donde, productos idénticamente marcados, procedan de diferentes nucleos

* BEIER F.K/KRIEGER U., “Wirtschaftliche Bedeutung...”, op.cit., p. 126.

% Puesto que para denegar el registro de una marca por la existencia de una marca anterior que sea
idéntica o similar y pueda producir un riesgo de confusién y asociacion por parte de los consumidores,
debe mediar oposicién del titular de la marca.

% En cualquier caso, dicha funcion dependeré del consumidor, el cual seré el auténtico garante de la
misma al tener la posibilidad de solicitar la nulidad de una marca por ser idéntica o confundible a otra
suya registrada previamente.

" Por ejemplo, el articulo 56 de la Ley Marcas de 1988 otorgaba una legitimacion activa para pedir la
nulidad o la caducidad de la marca a “cualquier persona que ostente un interés legitimo”. Asi los
consumidores que se sientan engafiados por la existencia de marcas que puedan entrafiar un error respecto
al origen de los productos con ellas distinguidos pueden solicitar la nulidad de la marca para hacer
desaparecer ese riesgo. Pero este instrumento se mostraba poco operativo, por cuanto la pretension de los
consumidores no ira encaminada tanto a hacer desaparecer ese engafio, cuanto a la satisfaccion de los
perjuicios causados por la existencia o uso de la marca.
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productivos, por lo que en estos casos nuevamente la marca no cumplira

) . .98
propiamente una funcién de origen™".

Por ultimo, si bien el articulo 9 del Reglamento garantiza la exclusividad del
derecho sobre la marca comunitaria, y por tanto la funciéon distintiva de esta, la
mayor parte de las normas que posteriormente regulan dicha exclusividad son,
como veremos, normas juridicas abiertas y conceptos juridicos indeterminados,

todo ello sin olvidar que la proteccion que el Reglamento confiere ante una violacion

. L . . 199 :
de dicha exclusividad es meramente testimonial™™, motivo por el cual tampoco
puede afirmarse que el Reglamento proteja eficazmente la funcién de origen de la

marca.

3.2.- La funcién indicadora de la calidad

La funcion indicadora de la calidad se encuentra intimamente ligada con la funcion

- . 100
indicadora del origen de la marca™ .

La adhesion de una marca a un producto o su utilizacién para la identificacion de un

servicio, suscita en el consumidor la asociacion de dicho signo distintivo con una

. . . 101
calidad determinada, relativamente constante

, cualquiera que sea su nivel en
. L . . 102 :
base a sus propias experiencias o vivencias con tal producto -, favoreciendo que

pueda conocer de manera constante determinadas caracteristicas del mismo.

% En este sentido se pronuncia MCCARTHY quien considera que, si bien en un principio las marcas
estaban concebidas para indicar al consumidor, entre otras cosas, la fuente de origen del producto o
servicio en conexion con los cuales la marca era usada, la “source theory” ha quedado totalmente obsoleta
desde el momento en que el producto puede ser fabricado por distintas empresas que gozan de la facultad
de usar la marca. Vid. McCARTHY, J.T., McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Thomson
West, Cuarta Edicion, 1994 (Actualizacion Agosto 2009), p.11.

% Unicamente la accion de cesacion y la accion por hechos posteriores a la publicacion de la solicitud,
remitiéndose al Derecho nacional para el ejercicio del resto de acciones.

100 Asi se puede deducir del fundamento juridico 13 de la sentencia HAG II, que dice de la marca que
“[...]1, debe constituir la garantia que todos los productos designados con la misma marca han sido
fabricados bajo el control de una Gnica empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad™.

1011 a doctrina reconoce la indeterminacion del concepto de “calidad” y su caracter subjetivo, en cuanto
que depende directamente de la apreciacion de los consumidores. Vid. BANON E.C., “The Growing Risk
of Self-dilution”, en TMR, vol. 82, 1992, pp. 570-592 (especialmente p. 581).

192 ya sea una calidad alta, baja 0 mediocre. Vid. FERNANDEZ-NOVOA C., Tratado sobre Derecho de
Marcas, op.cit., p. 64; SCHECHTER F.I., “The Rational Basis for Trade mark Protection” en Harvard
Law Review, 1927, pp. 813-833 (especialmente 818); reeditado en TMR, vol. 60, 1970, pp. 334-352, p.
337. Para este autor la verdadera funcion de la marca es identificar el producto como satisfactorio, de
manera que considera la calidad como una funcién esencial; igualmente, CORNISH W.C./PHILLIPS J.,
“The Economic Function of Trade Marks: An Analysis With Special Reference to Developing Countries”
en lIC, 1982,Vol.1, p. 43.
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Asi, puesto que resulta innegable el valor de la funciéon indicadora de la calidad del
signo en el plano socio-econdmico, a continuacion vamos a analizar tres supuestos

diferentes de uso de la marca comunitaria registrada para observar cual es el valor

. L R |
de dicha funcion en el plano juridico 03,

En primer lugar, los casos en los que la marca comunitaria sea utilizada por el

titular registral.

En esta primera hipétesis, el Reglamento de marca comunitaria no protege esta
funcion de la marca dentro del Reglamento, sino que se limita a delegar la
proteccion de la misma en el titular de la marca comunitaria, al considerar que es el
propio titular de la marca comunitaria el interesado en conservar una determinada
calidad de los productos o servicios dotados con una marca, confiando en la
constancia de la misma por el temor a las pérdidas econémicas anudadas a una
derivacion de su clientela hacia otras ofertas, lo cual ha sido denominado por la

doctrina como una “autorregulacion de la funcion indicadora de la calidad de la

»104
marca .

En esta hipoétesis el Reglamento suministra al titular de la marca comunitaria un
mecanismo para facilitarle tal “autorregulacion”, a través del apartado 2 del articulo
13 del Reglamento, en virtud del cual se podra neutralizar el principio del
agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria en los casos en los que

el “el estado de los productos haya sido modificado o alterado tras su
comercializacion”, pudiendo protegerse asi la certitud del consumidor en cuanto que
el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase posterior a su
comercializacion, de una intervencion o manipulaciéon que afecte a su estado

original, realizada por un tercero sin el consentimiento del titular.

No obstante lo anterior, en nuestra opinién, no puede afirmarse que el Reglamento
otorgue la suficiente proteccion juridica a la funcién de calidad de la marca a través
de la norma contenida en el apartado 2 del articulo 13, puesto que dicha funcién
queda delegada exclusivamente en la voluntad del titular de la marca, el cual
decidira, segun sus propios intereses, si decide activar o no dicho mecanismo de

proteccion.

193 En torno a la cuestion del relieve juridico de la funcion indicadora de la calidad por parte de la marca,
existen en el Derecho comparado dos corrientes contrapuestas sobre el reconocimiento juridico o no de la
funcion indicadora de la calidad. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Fundamentos del
Derecho de Marcas, Madrid, 1984, Ed. Montecorvo, pp. 50y ss.

194 v/id. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 42.
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Por otro lado, el Reglamento suministra al titular de la marca comunitaria otro

mecanismo para que realice la mencionada “autorregulacion”, a través de la letra

c), apartado 1, articulo 51 del Reglament0105, en virtud del cual se podran declarar

que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, si a

. . . 106
consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca (para los
productos o servicios para los que esté registrada) la marca puede inducir al publico

a error especialmente, entre otros, sobre la calidad de estos productos o

.. 107 . .. . , .
servicios'?’. Dicha solicitud de caducidad podra presentarse por cualquier persona

fisica o juridica que tenga capacidad procesal a tenor de la legislacion que le resulte

aplicable.

En este sentido debe sefialarse que si bien es cierto que la marca comunitaria
concede una serie de derechos, también obliga al cumplimiento de soportar ciertas
cargas. Junto a las cargas tradicionales de uso obligatorio de la marca y pago de las
tasas necesarias para mantener en vigor el registro de la marca, y siguiendo las

directrices del legislador comunitario, aparece una nueva carga o deber que recae

. ... 108
sobre el titular de la marca comunitaria™ , cual es el uso correcto de la marca por
parte de su titular (o de un tercero con su consentimiento), de manera que de ese
uso no se derive la conversion de la marca en un signo engafioso susceptible de

inducir a error al publico acerca de, entre otras, la calidad de los productos o

109 . . .
. Asi se establecen ciertas garantias para el

servicios distinguidos con la marca
cumplimiento de esta carga por cuanto se podra pedir la caducidad de la marca
cuando por el uso de la misma realizado por su titular, pueda inducir a error sobre

su calidad.

% El cual es redactado conforme a la norma contenida en el art. 12.2. b) de la Directiva de
Armonizacion.

196 O que se haga con su consentimiento.

197 Se trata, por tanto, del supuesto en el que es el propio titular de la marca el que provoca el error del
publico mediante el uso de la marca. Cuestion distinta es que sea un tercero el que trate de aprovecharse
de la imagen creada en torno a una marca de un competidor, induciendo a error al publico, en cuyo caso
habria que acudir a las normas de competencia desleal por tratarse de una conducta claramente atentatoria
al desarrollo de una competencia no falseada.

108 Este deber tendra especial trascendencia en el ejercicio de un cierto control sobre el licenciatario por
parte del titular de la marca comunitaria, de manera que se evite el error del consumidor en relacion a la
naturaleza, la calidad y la procedencia geografica de los productos o servicios. Vid. GARCIA-CRUCES
J.A., “Causas de Caducidad”, en CASADO CERVINO A/LLOBREGAT HURTADO MaL. (coord.),
Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Alicante, Segunda Edicion, 2000, p.
469.

199 En realidad, podriamos no hablar de una nueva carga impuesta al titular del derecho de la marca
comunitaria, sino tan solo en atencion a mantener el derecho de la marca, debe realizar un uso correcto de
la misma, para no verse inmiscuido en una de las causas de caducidad que contempla el Reglamento.
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No obstante, si entendemos la funcién de calidad de la marca como la garantia que
se le ofrece al consumidor de que los productos o servicios sefialados con una
marca presenten unas caracteristicas y una calidad constate, debemos sefialar que
esta funcién no se encontraria tampoco protegida por el articulo 51.1.c) del RMC,
puesto que del andlisis del mismo se desprende que esta sancion de caducidad por
el uso engarfioso de la marca no implica la cancelacion del registro en todo supuesto
en que se altere las caracteristicas de la calidad de los productos o servicios
sefialados con la marca, sino tan solo en los casos en los que el titular permita
creer al publico que éstas se mantenian constantes cuando en realidad han sufrido

una modificacién, provocando la posibilidad de engafio del publico.

En segundo lugar, los casos en los que marca comunitaria sea utilizada por un

tercero (licenciatario).

La concesion de una licencia sobre la marca comunitaria es precisamente el
supuesto mas habitual en el pueda verse comprometida la funcion indicadora de la

calidad de una marca comunitaria.

En efecto, cuando la marca es utilizada Unicamente por el titular de la misma, cabe

presumir que éste se esforzara por mantener una calidad relativamente constante
- .- 110 : ;
de los productos o servicios que comercialice™ ', y que los cambios en la calidad se

s : 111 . .
produciran secuencial y de forma constante™ ~, y por tanto seran experimentados

por los consumidores.

Ahora bien, esta situacion puede variar radicalmente cuando la marca es utilizada
por un licenciatario, puesto que no es descartable que, en su afan por obtener
mayores ganancias, ofrezca al consumidor un producto o servicio de calidad

inferior. Dicha actitud del licenciatario atentaria directamente contra la funcién

L . . 112
indicadora de la calidad de la marca comunitaria .

119 En opinién de profesor FERNANDEZ-NOVOA, esta presuncién se funda en la propia actitud que el
empresario adopta en un sistema de economia de mercado, en la cual parece razonable pensar que éste
estara interesado en mantener o superar la calidad de los productos o servicios, porque de la buena y
constante calidad de los mismos dependera el triunfo de la lucha competitiva. Vid FERNANDEZ-
NOVOA C., Fundamentos del Derecho de Marcas, op.cit., p. 348.

1 En muchas ocasiones con la finalidad de adaptarlos a los habitos locales de los consumidores, o a los
nuevos gustos o tendencias del mercado.

112 En este sentido, McCarthy afirma al hablar de la “naked license” que una licencia de una marca sin un
control eficiente, entrafia el riesgo de que la marca deje de operar como un signo indicador de la calidad
de los productos o servicios. Vid. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, op.cit., Volumen 1,
Epigrafe 18.15.
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Para evitar tales supuestos, algunos ordenamientos juridicos han venido exigiendo
la adopcion de medidas tendentes a garantizar la funcién de calidad de los

productos o servicios que bajo la marca licenciada comercializa el licenciatario,

. . . . 113
evitando asi defraudar las expectativas de los consumidores (a pesar de que la
relevancia y proteccion juridica de esta funcién dentro del Derecho de marcas
entrafa serias dificultades), si bien el Reglamento de marca comunitaria no lo ha

hecho.

En este sentido, debe sefalarse que tanto en los trabajos preparatorios como en el
propio Reglamento, se traslucen posiciones ambiguas a la hora de abordar el
control del licenciante sobre la calidad de los productos o servicios comercializados

por el licenciatario.

Asi, como sefialamos anteriormente, el Memorandum de 1976 sostiene que la
funcion fundamental de la marca es identificar el origen empresarial de los
productos, derivandose de estas otras funciones, entre ellas, la de calidad. Asi, en
lo relativo al control de la calidad por el licenciante establece que, a fin de evitar el
engafo del publico sobre las calidades esenciales del producto “[...] se requerira al
licenciante ejercer un control efectivo sobre la calidad de los bienes y el modo en

que la marca es usada por el licenciatario”.

Igualmente, la Propuesta de Reglamento de 1980, en el apartado tercero de su
articulo 21 establecia que el titular de una marca comunitaria debe asegurar que la
calidad de los bienes fabricados o servicios ofrecidos por la licencia sea la misma

que los bienes fabricados o servicios ofrecidos por el titular.

Finalmente el Reglamento volvera a dejar en manos del titular de la marca el
posible “autocontrol” de la calidad del producto a través del apartado 2 del articulo
22 (licencia), el cual ha sido transpuesto literalmente de la Directiva de
armonizacion, y que faculta al licenciante para invocar el ius prohibendi de la marca
comunitaria frente al licenciatario que infrinja, entre otros aspectos, “la calidad de
los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario”, pero
Unicamente en los casos en los que el licenciatario haya incluido tal salvaguarda
sobre la calidad de los productos o servicios suministrados en el contrato de

licencia.

113 Asi, en los ordenamientos italiano y alemén
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No obstante lo anterior, dicho posible control pasard por la inclusion por el
licenciante de dicha clausula en el contrato de licencia, si bien la inclusion de la
misma es potestativa y habitualmente resultard dificil de introducir en las
negociaciones del contrato, todo ello ademas sin olvidar que el Reglamento faculta

al licenciante a ejercer dicho control sobre la calidad, pero en ningdn caso le

. L 114
impone obligacion alguna de hacerlo™ ™.

En resumen, consideramos que para poder llegar a garantizar la funcién de calidad
de la marca en los supuestos de licencias, resultaria necesario modificar el articulo
22 del Reglamento, de manera que fuera obligatorio para el licenciante controlar la
calidad de los productos licenciados. Dicho control deberia restringirse a los

supuestos en los que el titular de una marca comunitaria y licenciante fabricase o

. . - . . . 115
suministrase los mismos productos o servicios que el licenciatario™ ", en cuyo caso
podria ser adecuado la obligacion del licenciante de presentar periddicamente ante

la OAMI un certificado sobre el control de la calidad de los productos fabricados por

. . . 116
el licenciatario™ ™ .

En tercer lugar, los casos en los que se produce una cesion de la marca

comunitaria.

El supuesto de cesion de la marca es el Unico en el que el Reglamento si se ha
preocupado por garantizar la funcion de calidad, de manera que el consumidor no
pueda verse confundido sobre la calidad de un producto o servicio determinado

distinguido con la marca en cuestion.

En este sentido, el apartado 4 del articulo 17 (“Cesion”), sefiala que “si de los
documentos que establecen la cesion, se dedujera de forma manifiesta que debido
a esa cesion la marca comunitaria podria inducir al publico a error, en particular

sobre la naturaleza, la calidad [...], la Oficina denegara la inscripcidon de la cesion

[..]".

114 A pesar de todo, considero que normalmente el licenciatario controlara de manera auténoma la calidad
del producto fabricado o servicio prestado, de manera que el prestigio de su marca no se vea envilecido
(disminuido), por un deterioro en la calidad del producto licenciado, lo que le causaria a la larga, una
minusvaloracion de la marca licenciada, y por tanto, una reduccion de los ingresos obtenidos a través de
esta.

15 En este sentido se manifestaba la Propuesta de Reglamento de 1980. Vid. Supplément 5/80,
considerando al analizar el articulo 21.3.

118 Al igual que como sucede en Espafia en los supuestos de marcas colectivas, donde es necesario
presentar ante la OEPM un certificado sobre los productos.
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Asi, el mecanismo de control instaurado por el Reglamento se realiza en base al

caracter constitutivo de la inscripcion en el Registro de la cesion de la marca

o117 . . . . - ..
comunitaria’~ ', justamente al determinar si procede inscribir la cesion en el
Registro, la OAMI debera examinar si de los documentos que establecen la cesion

de la marca se dedujera de manera manifiesta que como consecuencia de la cesion,

118

ésta podria inducir al publico a error ", entre otros, sobre la calidad de los

productos o servicios para los cuales la marca estad registrada; es decir, este

9

. . S 11 .
mecanismo operarad como un filtro o control en defensa de los intereses de los

consumidores garantizando al mismo tiempo la funcién indicadora de la calidad.

Por este motivo, y con la finalidad de evitar la sancion de denegacion de la
inscripcion de la cesion, consideramos que en ocasiones podria resultar necesario
ceder la marca junto con ciertos elementos de la empresa que aseguren el
mantenimiento de las principales caracteristicas y calidad del producto, lo cual se
acentuara en los casos de marcas renombradas, donde podria ser necesario ceder
junto con la marca el conjunto de conocimientos (know-how, secretos comerciales,

etc.) que aseguren la constancia de la calidad de los productos o servicios.

En cualquier caso, también queremos dejar apuntado que, para cumplir con dicho
requisito impuesto por el articulo 17.4 del Reglamento, podria ser suficiente la
adopcion de otras medidas tendentes a evitar el engafio de los consumidores, como
por ejemplo, la publicacion de la cesion de la marca, o la comunicacién de los

cambios introducidos en el producto.
3.3.- La funcidn condensadora del goodwill o reputacion

Muy relacionada con las dos funciones precedentes y con la funcion publicitaria de

la marca que veremos posteriormente, se encuentra la funcién condensadora del

120

goodwill que la marca puede desarrollar en el mercado.

17 Sobre el caracter constitutivo vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario de Marcas,
op.cit., p. 269.

118 | a cesion de la marca queda supeditada a la obligacion de cesionario de mantener las caracteristicas y
calidad de los productos y servicios ofertados previamente por la marca comunitaria.

119 Dicho filtro o control no ser4 muy estricto, pues se limitara a denegar el registro en los casos en los
que se deduzca de “forma manifiesta”, que como consecuencia de la cesion, el futuro uso de la marca
comunitaria podria inducir a error. No obstante, consideramos muy beneficioso para la garantia de la
funcion indicadora de la calidad la inclusion de esta norma en el Reglamento.

120 a figura del goodwill tuvo su gestacion definitiva en el Derecho anglosajon, cuya doctrina formul6 la
tesis de que la marca es un signo que simboliza o condensa el goodwill o buena reputacion de los
productos o servicios. En este sentido ROGERS E., Good Will, Trade-Marks and Unfair Trading,
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El goodwill o prestigio de la marca puede definirse como la buena fama o
reputacion de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de esta, y
que suele implicar la preferencia o reconocimiento de los consumidores por los

.. . 121
productos o servicios que designa .

La funcion de goodwill o prestigio de la marca esta relacionada con el resto de

funciones de la marca:

En primer lugar, con la funcién indicadora de la calidad de la marca, puesto que de
manera general, en la medida en que la marca indica a los consumidores una

elevada calidad se ird condensando el goodwill o la buena fama de los productos o

.. 122
Servicios .

En segundo lugar, con la funcién publicitaria de la marca, pues a través de la
publicidad que de la marca se realice, se ejercera un factor psicolégico en el publico

de los consumidores, incitandoles a la compra, con independencia de las

124 .
. Y en consecuencia, la

caracteristicas™>® reales de los productos o servicios
funcion publicitaria influira sobre el goodwill de la marca, puesto que ambas
funciones incidiran en el valor auténomo del producto o servicio,
independientemente de las caracteristicas reales de los productos o servicios que la

marca distingue.

Finalmente, con la funcion distintiva respecto al origen de los productos o servicios.
Sin esta funcion de identificacion que desarrolla la marca, el publico no tendria

posibilidad de volver a comprar los productos que ha consumido y satisfecho con

L 12
anterioridad 5.

Chicago-New York, Ed. Shaw, 1914, citado por FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la
marca”, op.cit., p. 54. En la doctrina mas actual McCARTHY sefiala que la marca es un “property-right”
especial por cuanto no es posible concebirla al margen del goodwill del producto o servicio que
simboliza, sefialando que la marca es el instrumento necesario para la creacion de goodwill. Vid.
McCARTHY J.T., op.cit., p. 34-37.

122 FERNANDEZ-NOCOA C., “Las funciones de la marca”, op.cit., p. 56. Por otro lado, ROGERS
identifica el goodwill con expectativas comerciales por parte del empresario. En este sentido, vid.
ROGERS W.S., “The Lanham Act and the Social Function of Trade-marks”, Law and Contemporary
Problems, vol. 14, 1949, pp. 173 y ss.

122 FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la marca”, op.cit., p. 62.

123 por tanto, con independencia por ejemplo de la calidad del producto, como sucede en el caso de
marcas con prestigio que distinguen productos o servicios que precisamente no son reconocidos por la
calidad de los mismos, como por ejemplo, Ikea®, McDonalds®, Zara®, etc.

124 SCHECHTER F.1., “The Rational Basis of Trademark Protection”, en Harvard Law Review, 1927, p.
813 y ss. (reimpreso en TMC, vol. 60, 1970, p. 334y ss).

125 McCARTHY, J.T., McCarthy on Trademarks..., op.cit., p. 3.
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Por otro lado, debemos sefialar que dicho goodwill es manifiestamente palpable en
los casos de marcas notorias o renombradas, cuyo prestigio puede provenir tanto
de la intensa publicidad realizada, como de una elevada calidad de los productos o

servicios que representa, asi como de la fuerza distintiva del signo que constituye la

126
marca .

No obstante, dicho prestigio podria desaparecer cuando se produzca una violacion

del derecho de exclusiva del titular de la marca, con el objetivo de aprovecharse del

. . . 127
mismo y de la reputacion de la marca ajena

8

, con el consabido riesgo de

envilecimiento™?® del prestigio de la misma, motivo por el cual el TIJUE viene
destacando con mayor intensidad la importancia de esta funcion, fundamentando

algunas de sus sentencias en el objetivo de evitar o poner fin al abuso por un

I . 129
tercero del prestigio o goodwill que la marca representa .

Finalmente, en cuanto a la proteccion de dicha funcion por el Reglamento debemos
sefialar que se encuentra protegida a través de la proteccidon genérica de la marca
ante cualquier violacion; si bien en relacion con las marcas renombradas el

Reglamento le otorga una proteccion reforzada a través de una doble via:

Por un lado, en relacion con el procedimiento de registro de una marca comunitaria,
el titular de una marca renombrada anterior podra oponerse al registro de una

marca posterior incluso cuando no exista similitud entre los correspondientes

.. 130
productos y servicios .

126 Conocido por la doctrina como el “selling power” de la marca.

127 Asi lo sefiala el TIUE en la Sentencia HAG-II, en su fundamento juridico 14, al sefialar que el derecho
de marca protege al titular frente a terceros que quieran abusar del renombre de la marca comercializando
productos marcados indebidamente con la misma.

128 E| riesgo de envilecimiento ocasiona un descenso en el valor del producto, y puede proceder de
diferentes actuaciones, como por ejemplo, la utilizacion por un tercero de un signo idéntico o similar en
relacion con productos o servicios que tienen una calidad y precio notablemente inferiores a los
diferenciados por la marca renombrada, o por la aparicion del signo en un contexto degradante,
escandaloso o inferior al que el signo esta dirigido..

129 En este sentido véase las sentencias del Asunto C-355/96, de 16 de julio de 1998, Silhouette; Asunto
C-173/98, de 1 de julio de 1999, Sebago, y Asunto C-337/95, de 4 de noviembre de 1997, Parfums
Christian Dior.

130 En este sentido, el apartado 5 del articulo 8 (Motivos de denegacién relativos) sefiala que mediando
oposicion del titular de una marca anterior, se denegara el registro de la marca cuando “[...] sea idéntica
o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratandose de una marca comunitaria
anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y tratandose de una marca nacional
anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa
causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del caracter distintivo o de la notoriedad de
la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos™.
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Por otro lado, en relacién con las acciones ejercitables en defensa de una marca
comunitaria, el titular de una marca comunitaria renombrada esta respaldado por
un enérgico ius prohibendi que sobrepasa el limite de la especialidad, pudiendo
prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar para
productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté

registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida o renombrada

. . 131
en el conjunto de la Comunidad 31

3.4.- La funcidén publicitaria

La funcion publicitaria de la marca consiste en la capacidad intrinseca de la que
esta goza para suscitar en el publico un efecto que le lleve a seleccionar los

productos distinguidos con dicha marca.

A pesar de las dudas que en ocasiones han existido sobre la consideraciéon o no de
dicha funciénl32, la realidad ha demostrado que la marca en si misma tiene un
poder comercial o “selling power” el cual puede favorecer a la creaciéon del prestigio
de la misma dependiendo del efecto que ésta produce mentalmente sobre los
consumidores, resultando especialmente palpable su consideracion en los casos de

marcas renombradas.

En efecto, en los casos de marcas renombradas, la publicidad que se realiza a
través de la marca ayudara a crear un cierto efecto en la mente de los
consumidores, adhiriendo al producto ciertos valores intangibles, como por
ejemplo, idea de lujo, aventura, estilo, etcl33, motivo por el cual la eleccion del
medio publicitario idéneo resultard fundamental para conseguir el objetivo

perseguido.

Igualmente, el relieve de la funcidn puede ser apreciado en la posibilidad de

licenciar determinados productos o servicios a través de las marcas dotadas de un

31 En este sentido, vid. letra c) apartado 1 del articulo 9 del RMC.

132 En este sentido, vid. el interesante anélisis realizado por AREAN LALIN M., “En torno a la funcién
publicitaria de la marca”, en ADI, 1982, Volumen 8, p. 62 y ss. Igualmente, FERNANDEZ-NOVOA C.,
Fundamentos de Derecho de Marcas, op.cit., p. 61y ss.

13 MONTIAGUDO M., La proteccién de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, p. 86-87
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elevado potencial publicitario, en cuyo caso, el titular de la marca explota el

o . . 134
destacado valor publicitario que la marca previamente registrada posee "~ .

Asi, en relacion con la proteccion de dicha funcién publicitaria por el Reglamento
debemos sefialar que, con caracter general, la misma se encuentra protegida a

través de la proteccion del derecho exclusivo conferido al titular de la marca

o1
comunitaria 35

, como demuestra el hecho de que el titular de ésta podra impedir la
utilizaciéon del signo en la publicidad en los casos en los que se aproveche

indebidamente del caréacter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o

s . 136
fuere perjudicial para los mismos™ .

Adicionalmente, en relacién con las marcas renombradas, el TJUE ha reconocido
expresamente la proteccion de dicha funcién, al sefialar que la funcién publicitaria
de la marca puede verse afectada cuando por la forma en que un comerciante

utiliza la misma en un anuncio, perjudica la imagen de lujo y prestigio de dicha

137
marca .

3% FERNANDEZ-NOVOA C., “Las funciones de la marca”, en ADI, 1978, Volumen 5, pp. 33-65
(especialmente 48 y ss.)

135 Articulo 9.2.d) del RMC.

136 Como por ejemplo, el uso de la marca en determinada publicidad que no esté a la altura ni del prestigio
ni de los usos publicitarios de la marca en cuestion.

37 En este sentido la sentencia recaida en el asunto C-337/95 — Parfums Christian Dior v. Evora BV,
1998, el considerando 45, que dice “[...] el comerciante no debe actuar de modo desleal respecto a los
intereses legitimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al
valor de la marca, perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos que de que se trata, asi
como la sensacién de lujo que emana de ellos. En este sentido. vid. ILANAH SIMON, “How does
“Essential Function” doctrine drives european trade mark law? — What is the essential function of a Trade
Mark?, en 11C, 2005, Revista 4, pp. 401 y ss (principalmente 419).
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CAPITULO SEGUNDO
EL DEBILITAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y
AUTONOMIA DE LA MARCA COMUNITARIA

l.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Como es sabido, el Sistema de la marca comunitaria, se basa en una serie de
principios los cuales representan los objetivos perseguidos por el legislador

comunitario e impregnan su régimen juridico.

La enumeracion de estos principios dependera del criterio que se utilice para

1 .
38 viene destacando

catalogarlos. Asi, optando por un criterio restrictivo la doctrina
que son el (i) Principio de Unidad de la marca comunitaria, el (ii) Principio de
Autonomia de la marca comunitaria, el (iii) Principio de Coexistencia entre la marca
comunitaria y las Marcas Nacionales, y el (iv) Principio de Permeabilidad entre la

marca comunitaria y la Marca Nacional.

. o o . 139 .
Por otro lado, haciendo uso de un criterio menos restrictivo la doctrina también

sefala el (v) Principio de Libre Transmisibilidad de la marca comunitarial40, y el (vi)

S L . L 141
Principio de Inscripcion Registral de la marca comunitaria™ .

En relacion con todos estos principios, dos guardan una especial y relevante
importancia en relacion con el objeto de la presente memoria doctoral: el Principio
de Unidad de la marca comunitaria y el Principio de Autonomia de la marca

comunitaria.

La observancia de dichos principios en las normas juridicas contenidas en el

Reglamento de la marca comunitaria representaria el respeto de dos de los

138 FERNANDEZ-NOVOA C., “Los principios informadores de la marca comunitaria”, en ADI, 1994-
1995, Tomo XVI, p. 23.; idem., El Sistema Comunitario..., op.cit., p. 34-39.

39 En este sentido, HACKBARTH R., Grundfragen des Benutzungszwangs in
Gemeinschaftsmarkenrecht, Carl Heymans Verlag KG, Kéln, 1993, p. 20-29.

140 «“Ereje Ubertragbarkeit der Gemeinschaftsmarke”.

41 “Eintragungprinzip”. BEIER F.K., “Entwicklung und Grundziige des européischen Markenrechts”, en
Europarecht (EuR), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1982, Vol. I, p. 30 -47 (especialmente 39-
41).
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objetivos basicos perseguidos durante el largo proceso de gestacion de dicho
sistema: que la marca comunitaria produjera los mismos efectos en todo el
territorio de la Union Europea y que fuese independiente respecto de los derechos

nacionales.

Efectivamente, si lo que se pretendia era la superacion del principio territorial que
hasta ese momento existia en relacion con las normativas de marcas de cada pais,
dicha superacion debia conseguirse, no solo creando un nuevo derecho de
propiedad industrial que fuera valido para todo el territorio de la Unidon Europea,
sino también logrando que dicha marca comunitaria produjera los mismos efectos y

respondiera tan solo a sus propias normas juridicas.

No obstante, y como analizaremos en el presente capitulo, si bien dichos principios
fueron objeto de algunas excepciones en los trabajos preparatorios del Reglamento,
en el texto final del mismo fueron definitivamente debilitados, de manera que, en
nuestra opinidon, tan solo benévolamente podriamos afirmar que el sistema se

encuentre firmemente basado en los mismos.

. EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA MARCA COMUNITARIA

1. El Principio de Unidad en los trabajos preparatorios del Reglamento

El Principio de Unidad de la marca comunitaria fue enunciado expresamente por vez
primera en el Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho europeo de Marcas, el
cual en su apartado 2 del articulo 2, establecia que “las marcas comunitarias tienen

un caracter unitario y autbnomo”.

En idéntico sentido se pronunciaba el Memorandum de 1976, el cual, en su
considerando 54, establecia que “para lograr los objetivos de la Comunidad, el
nuevo sistema de marcas debe basarse en el caracter unitario y autbnomo de la
marca comunitaria [...]”, afiadiendo en el considerando 60 que estos principios

deben ser “[...] completamente mantenidos”.

Igualmente, la Propuesta de Reglamento de 1980, en el apartado 2 del articulo 1,
se hizo eco de los mismos, al sefialar que “una marca comunitaria provocara los
mismos efectos dentro de la Comunidad. Esta sera registrada como marca

comunitaria para toda la Comunidad; no podra ser transferida o cedida [...] salvo
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para toda la Comunidad”, si bien por primera vez reconoce la posibilidad de pueda

existir una Unica excepcion a ese principio: la existencia de derechos previos de

. 142
caracter local™ ~.

2. El Principio de Unidad en el Reglamento

Siguiendo la linea marcada por la Propuesta de Reglamento de 1980, el Reglamento
de marca comunitaria incluyé el Principio de Unidad como una de las piedras

angulares de todo el Sistema de la marca comunitaria.

En este sentido, el segundo considerando del Reglamento de marca comunitaria

afirma categéricamente:

“(...) para lograr los objetivos comunitarios mencionados resulta necesaria una accion
de la Comunidad; que esta accidn consiste en el establecimiento de un régimen
comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de
acuerdo con un procedimiento Unico, marcas comunitarias que gocen de una proteccion
uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad; que el
principio de unicidad de la marca comunitaria asi expresado se aplica, salvo disposicion
en contrario del presente Reglamento™.

Dicho objetivo del legislador comunitario se materializa en el cuerpo normativo del

Reglamento a través del apartado 2 del articulo 1, el cual sefala:

“La marca comunitaria tendra caracter unitario. Salvo disposicién contraria del presente
Reglamento, producira los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sélo podra
ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolucion de caducidad o de nulidad, y
prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad”.

Igualmente, el apartado 1 del articulo 14, sefiala:

“Los efectos de la marca comunitaria se determinaran exclusivamente por las
disposiciones del presente Reglamento™.

Asi, atendiendo al contenido del Reglamento sobre dicho principio, podemos

destacar una una serie de consecuencias juridicas que se desprenden del mismo:

a) En primer lugar, que la marca comunitaria solo podra ser solicitada y concedida

para todo el territorio de la Comunidad, lo que la doctrina alemana ha venido en

142 En este sentido, en la explicacion del apartado 2 del articulo 1 (“Community trade marks”) de la
Propuesta, se sostiene que “la Unica excepcion a la naturaleza unitaria de la marca comunitaria es el
articulo 45”. A su vez el articulo 45 (“Prior rigths subsisting in particular localities”) confirma que “el
parrafo 1 del articulo contiene una excepcion al principio establecido en el articulo 1.2 concerniente al
efecto unitario de la marca comunitaria”.
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definir como “das Einheitlichkeitsprinzip 188t sich auch als "Alles-oder-nichts-

Prinzip” charakterisieren. Der Schutz der Gemeinschaftsmarke wird nur fur “alles

oder nichos” gewéh 43,

b) En segundo lugar, que la marca comunitaria una vez que haya sido concedida,
sOlo podré ser cedida, renunciada, caducada o anulada para todo el territorio de la

Comunidad.

¢) En tercer lugar, la marca comunitaria debe producir los mismos efectos en todo
el territorio de la Union Europea “salvo disposicion contraria del presente

Reglamento”.

3. El debilitamiento del Principio de Unidad: “the holes in the cheese”

Si bien como hemos sefialado, el respeto del principio de unidad de la marca
comunitaria resulta de absoluta trascendencia para conseguir los objetivos
perseguidos por el legislador comunitario, existen una serie de situaciones cuyo
alcance supera al de las meras excepciones, en las que se produce un

debilitamiento de dicho principiol44.

Asi, por un lado, el Reglamento incluye en su articulado una serie de normas

juridicas que infringen dicho principio de unidad, y que la doctrina ha denominado

(13 H ’1145 (13 H 7 H H
the holes in the cheese . Estos “holes in the cheese” se producen al limitar los
efectos de la marca comunitaria en determinadas situaciones, ya sea porque los

derechos que se derivan de la marca comunitaria no podran ser ejercidos en

46 147

. . . 1 .
determinados territorios locales o0 Estados miembros™ ', o ya sea porque el

propietario de una marca comunitaria tendrda que permitir, en determinadas

143 «E| Principio de unidad puede ser caracterizado como un principio de todo o nada. La proteccion de la
marca comunitaria sera concedida para “todo o nada”. HACKBARTH R., Grundfragen des..., op.cit., p.
21-22.

44 En opinion del profesor FERNANDEZ-NOVOA, se tratan de excepciones aisladas que simplemente
se limitan a relativizar sensiblemente este principio. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema
Comunitario..., op.cit., p. 36. No obstante en nuestra opinién, tanto por el nimero de estas como por la
importancia de las mismas, no podemos considerarlas como meras excepciones, sino como verdaderas
violaciones del principio de unidad de la marca comunitaria.

> GEVERS, F., “10 Years CTM - 10 Proposals for Improvements”, en Harmonisierung des
Markenrechts, Festschrift fir Alexander von Mihlendahl, Carl Heymanns Verlag, Koln, Berlin,
Miinchen, 2005.

1% Articulo 107 RMC.

Y7 Articulo 106 y 159.bis RMC.
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ocasiones, la coexistencia de su signo registrado con otros derechos prioritarios, asi

como permitir el libre uso de su marca en ciertos Estados miembros.

Por otro lado, porque la aplicacion Derecho nacional de los Estados miembros en
relacion con el alcance y contenido del derecho exclusivo de la marca comunitaria,
asi como respecto a las acciones por infraccion, provocara que la marca
comunitaria pueda no producir los mismos efectos en el conjunto del territorio de la

UE.

Analizaremos a continuacion todas estas desavenencias del principio de unidad.

3.1. Por la prohibicién de uso de la marca comunitaria en el territorio
donde exista un derecho anterior de alcance local en virtud de la

norma contenida en el articulo 111 del Reglamento

El articulo 111 del RMC establece que “el titular de un derecho anterior de alcance
local, podra oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese
derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado

miembro de que se trate”.

La hipdtesis planteada por el Reglamento es que en una zona determinada (cuyas
dimensiones han de ser inferiores al territorio de un Estado miembro), prevalezca
sobre la marca comunitaria un signo distintivo anterior de alcance local, en cuyo
caso, el titular de la marca comunitaria no podra utilizar su marca en el territorio

donde el signo en cuestiéon alcance su proteccion.

En este sentido, ya en la Propuesta de Reglamento de 1980, en el comentario al
articulo 45 “Derechos prioritarios subsistentes en determinadas localidades”,
justificaba la inclusion de dicha excepcion porque su influencia sobre el principio de
unidad de la marca comunitaria seria limitado, y porque de otra manera, la
concesion de una marca comunitaria seria considerablemente méas complicado si al
propietario de tales derechos estuviera legitimado para solicitar la nulidad de la

marca comunitaria.
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En cualquier caso, la norma contenida en este articulo representa inequivocamente

.14 - L .
una anomalia’®® y excepcion tanto al principio de unidad, en cuanto que los efectos

de la marca no serdn uniformes en todo el territorio, como al principio de
autonomia, pues como veremos resultara necesario aplicar el Derecho nacional de
los Estados miembros para la correcta determinacion del alcance del derecho

anterior de caracter local.

De esta manera, y como consecuencia de la aplicacion del Derecho nacional de los
Estados miembros sobre derechos anteriores de caracter local, podran existir
determinadas zonas del territorio de la UE donde la marca comunitaria deje de
producir sus efectos, infringiéndose asi el principio de unidad de la marca

comunitaria.

3.1.1. Signos distintivos nacionales anteriores de alcance local

El Reglamento de la marca comunitaria reconoce la coexistencia y equiparacion

o . 149 —
entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales™ ~, otorgando asi cierta
trascendencia comunitaria a las marcas nacionales y a signos distintivos utilizados
en el trafico econdmico de un Estado miembro. Dicha equiparaciéon se manifiesta

principalmente en la posibilidad de que el titular de una marca nacional prioritaria o

de un signo distintivo que no tenga un alcance meramente Iocall5o, se encuentre
legitimado tanto, para oponerse a la solicitud de una marca comunitaria posterior,
como para pedir la nulidad de la marca comunitaria ya registrada cuando exista
riesgo de confusion (o de asociacion) entre la marca comunitaria y la marca o signo

distintivo nacional prioritario.

Sin embargo, lo anteriormente sefialado no implica que el Reglamento de marca
comunitaria no conceda proteccién a los signos distintivos nacionales de caracter
local. Como ya hemos sefialado, el articulo 111 del Reglamento otorga al titular de
dicho signo distintivo anterior un ius prohibendi, en virtud del cual el titular de

dicho derecho podréa oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el

148 En este sentido se manifiesta el profesor FERNANDEZ-NOVOA C., “Los Principios informadores de
la marca comunitaria”, en ADI, op.cit., p. 25.

149 E1 denominado Principio de coexistencia de la marca comunitaria con las Marcas Nacionales. En este
sentido vid. FERNANDEZ-NOVOA C., “Los principios informadores...”, op.cit., p. 28-29.

130 En este sentido, en el derecho espafiol, el profesor OTERO LASTRES, manifiesta que seran
basicamente el nombre comercial, un rétulo comercial que sea usado en la totalidad o buena parte del
territorio espafiol, y una denominacion de origen. Vid. OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegacion
relativos”, en Comentarios a los Reglamentos..., op.cit., p. 120-121.
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que este derecho se encuentre protegido, de acuerdo con el Derecho nacional de

Estado miembro en el que se proteja dicho signo.

Asi, si bien el legislador comunitario no ha excluido la proteccion de este tipo de
signos, si ha reducido considerablemente la misma, otorgandoles un ius prohibendi
que (i) se encuentra limitado exclusivamente al ambito territorial del derecho Unico
de alcance local, y el cual (ii) no se encuentra garantizado por el propio
Reglamento, sino que su proteccion habra que buscarla a través del Derecho

nacional que lo regule.

Por tanto, para poder determinar la proteccion que ostentan dichos signos, debe
examinarse el alcance del concepto “derecho de alcance local”, y cuando se

considerara que es “anterior”.

En este sentido debemos comenzar sefialando que para determinar la existencia de

(13 ” A M H 151
los “derechos de alcance local”, habrd que examinar el Derecho nacional de cada

Estado miembro152

, operacion que resultara de por si de gran complejidad, todo
ello sin olvidar que para determinar el alcance del ius prohibendi de dicho signo

debera recurrirse nuevamente al Derecho nacional.

Asi por ejemplo, y como a continuaciéon expondremos, desde el punto de vista del
derecho espafiol, cuando nos referimos a “signos distintivos de alcance meramente

local”, hacemos referencia  fundamentalmente al signo denominado

3

H ({94 H H 1115 H H 4 H
tradicionalmente como “rotulo de establecimiento , Cuya principal caracteristica

es precisamente su limitado alcance local, entendido en el sentido de un ambito

territorial que comprende tan so6lo una parte del territorio de un Estado

. 154
miembro 5 .

1 No solo a la Ley de Marcas, sino también a otras normas internas que frecuentemente se encargarén de
proteger estos derechos.

52 Lo que, como apuntamos, supone un debilitamiento del principio de autonomia de la marca
comunitaria.

153 En este sentido se manifiesta FERNANDEZ-NOVOA C., “El sistema Comunitario”, op.cit., p. 410.,
Van der Kooij P.A.C.E., The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide, Sweet &
Maxwell, London, 2000, p. 175, marginal 11-011.

> En este sentido se manifiesta el profesor OTERO LASTRES al definir el “alcance del &mbito
Unicamente local” en relacion con los signos “obstaculizantes” del registro de la marca comunitaria a los
que se refiere el art. 8.4 del Rto. 40/94. Dicho autor sefiala que entre los signos de alcance no Unicamente
local en virtud de los cuales podra denegarse el registro de la marca solicitada, se encuentran el nombre
comercial, el rétulo de establecimiento que se extienda a todo o buena parte del territorio espafiol y las
denominaciones de origen. Vid. OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegacion relativos” en
Comentarios a los Reglamentos..., op.cit., p.120-121.
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Ademas, una vez localizado el derecho de alcance local, el alcance del ius
prohibendi de dicho signo vendra determinado por las normas nacionales del Estado
miembro en el que venga usandose o esté registrado el correspondiente signo
anterior, por lo que como Unica consecuencia de la aplicacion de un Derecho

nacional los efectos de la marca comunitaria podran quedar limitados dentro de la

‘2 1
Unidn Europea 53,

Respecto a la consideracion de cuando dichos signos nacionales de alcance local
constituyen derechos “anteriores” conforme a lo regulado en el articulo 111, debe
indicarse que seran anteriores todos aquellos signos que (i) existan con
anterioridad a la fecha de presentacion (o que se tenga por presentada) de la
solicitud de la marca comunitaria; asi como aquellos que (ii) sean anteriores a la
fecha de prioridad de la marca comunitaria segun lo establecido en los articulos 30
a 33 del Reglamento de la marca comunitaria, y aquellos que (iii) sean anteriores al
periodo de antigiedad reivindicado en la solicitud de la marca comunitaria de

acuerdo con los articulos 34 y 35 del Reglamento.

No obstante lo anterior, no siempre resultara facil determinar la “fecha” del
nacimiento del derecho de alcance local, puesto que no en todos los casos existira
un registro al que acudir, por lo que para la determinacion de la fecha existiran dos

posibilidades dependiendo del ordenamiento nacional frente al que nos

156
encontremos 5 s

a) En el caso de que el derecho de alcance local haya accedido (porque las
normas nacionales asi lo requieran para su reconocimiento) a un registro, se
considerara la fecha en que dicho ordenamiento nacional declare el nacimiento del
derecho, que a priori podra ser: (i) la de la presentacion de la solicitud del registro;
o (ii) la fecha en la que produce efectivamente el registro, o (iii) la de publicacién

del registro.

b) En el caso de que el derecho de alcance local exista por su mero uso, sin
necesidad de inscripcién en ningun registro, se considerara la fecha en que dicho

ordenamiento nacional declare el nacimiento del derecho, que a priori sera la fecha

> Ya sea en una parte o en todo el territorio del Estado miembro que reconozca el derecho local,
dependiendo del alcance de la proteccion que dicho derecho otorgue a dicho signo. En este sentido, Vid.
VAN DE KOOWJ P.A.C.E., The Community Trade Mark..., op.cit., p. 175.

156 En este sentido, vid. RUIZ PERIS J.1., “Derechos Anteriores de Alcance Local”, en Comentarios a los
Reglamentos..., op.cit., p. 867-868.
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en la que el signo ha sido usado de manera efectiva y real por primera vez,

resultando en estos casos de cierta complejidad la determinacion de la fecha.

3.1.2. Alcance y contenido del ius prohibendi otorgado al titular de

un derecho anterior de alcance local

Como hemos sefialado, el ius prohibendi limitado que ostenta el titular de un

derecho anterior de alcance local frente a una marca comunitaria se limita

- . 157 s
unicamente a la posibilidad de oponerse al uso de una marca comunitaria en el

158 .
donde ese derecho local se encuentre protegido, de manera que fuera

territorio
de dicho territorio el titular de la marca comunitaria podra continuar haciendo uso

de la misma para los productos o servicios que designe.

En relacion con el alcance de dicha prohibicion de uso surge la incognita de si la
misma incluye la prohibicién de uso del signo en la publicidad. En este sentido
debemos sefalar que, efectivamente, dicha prohibicién debe implicar que el titular
de la marca comunitaria no pueda hacer uso de la misma en aquella publicidad que
tenga repercusion en el territorio donde dicho signo de alcance local extienda su

proteccion.

No obstante, la cuestién que se suscitara sera si el titular de la marca comunitaria,
cuyo derecho se encuentre limitado por la existencia de un signo de alcance local,
podra hacer uso de su marca en determinada publicidad que tenga un alcance

nacional o internacional (como televisién, radio o prensa).

En nuestra opinidén, la respuesta a dicha cuestion debera buscarse en el alcance que
dicha publicidad produzca en el territorio donde el signo local se encuentre

protegido.

7 Sin que pueda en ningln caso ser utilizado para presentar una oposicion o una nulidad a una marca
comunitaria, salvo en el caso de encontrarnos ante un derecho anterior de caracter local que sea utilizado
en una pluralidad de términos municipales (p. ej. Una cadena hotelera, un restaurante, un supermercado,
etc.), de manera que el caracter local del signo desapareceria, de manera que el titular de los mismos, si
bien podria ejercitar el derecho de oposicidn (art. 8.4 RMC) o solicitar la nulidad de la marca comunitaria
inscrita (art. 52.1 RMC), no podria hacer valer la norma contenida en el articulo 107 del RMC. En este
sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario..., op.cit., p. 411; OTERO LASTRES
J.M., “Motivos de denegacion relativos” en Comentarios a los Reglamentos..., op.cit., p.120.

158 E| alcance del mismo dependeréa del Derecho nacional que regule la proteccién del signo de alcance
local en cuestion.

61



Asi, si la publicidad que se realice alcanza dicho territorio, debera prohibirse al

1 P
59, puesto que constituiria

titular de la marca comunitaria el ejercicio de la misma
una infraccién del ya de por si limitado ius prohibendi del que goza el titular del
derecho anterior de caracter local, constituyendo dicha prohibicion una evidente
ruptura del principio de unidad de la marca comunitaria, puesto que se estaria
limitando el uso publicitario de la misma (funcién primordial y basica en la
actualidad de todo derecho de exclusiva marcario) normalmente en todo el
territorio nacional donde exista el derecho de caracter local, por lo que los efectos

que la marca comunicaria produciran no seran uniformes.

Respecto al contenido del derecho de alcance local, debemos sefialar que éste sera
tutelado por el conjunto normativo Derecho nacional de cada Estado miembro, lo
cual podra incluir no solo la Ley de Marcas sino también determinadas normas
sobre competencia desleal, por lo que el contenido de la proteccion resultara
impredecible sin atender a las normativas de cada Estado miembro, y sin que en
ningdn caso podamos presuponer qué relacion debe existir entre la marca

comunitaria y el derecho anterior de caracter local para que nazca el ius

prohibendi160 del derecho de alcance local.

3.1.3. Prescripcion de la oponibilidad del derecho anterior de alcance

local frente al titular de una marca comunitaria

El apartado 2 del articulo 111 regula una limitacion al ius prohibendi reconocido al

161 .
6 , al establecer que el titular del

titular de un derecho local de alcance local
derecho anterior de alcance local no podra oponerse al uso de la marca comunitaria
en el territorio en el que ese derecho esté protegido cuando “[...] el titular del
derecho anterior hubiese tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la
marca comunitaria en el territorio donde ese derecho esté protegido, durante cinco
aflos consecutivos, a no ser que la presentacion de la solicitud de la marca

comunitaria se hubiere efectuado de mala fe”.

159 para evitar dicha prohibicion, el titular de la marca comunitaria, en los casos que sea posible, debera
realizar la publicidad en ediciones separadas para diferentes regiones, excluyendo asi el area geografica
donde el derecho de alcance local se encuentre protegido.

160 para saber si para el nacimiento del ius prohibendi es necesario la doble identidad de los productos o
servicios identificados por la marca comunitaria y el rétulo de establecimiento, o si por el contrario
bastard el mero riesgo de confusion o asociacion entre el rétulo de establecimiento y la marca
comunitaria, sin importar los productos o servicios que estos designan.

161 Similar a la norma contenida en el articulo 54 del RMC respecto a la marca comunitaria sobre la
caducidad por tolerancia.
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A la vista de dicho apartado, tres resultan por tanto los requisitos para que opere

dicha prescripcion por tolerancia:

En primer lugar, debe existir un uso de la marca comunitaria en el territorio donde
el derecho anterior de alcance local goce de proteccion, ya sea por parte del titular

0 por parte de un tercero autorizado, normalmente un licenciatario.

En segundo lugar, el titular del derecho anterior debe tener conocimiento del uso de
la marca comunitaria en el territorio donde su derecho goza de proteccion, y debe
haberlo tolerado, lo cual implica que el titular se mantiene inactivo, sin realizar
ninguna reclamacioéon, ya sea judicial o extrajudicial, contra al titular de la marca

comunitaria.

Por dltimo, el titular del derecho anterior debe haber tolerado el uso de la marca
comunitaria, en el territorio donde su derecho goza de proteccién, durante un

periodo de cinco afios consecutivos, plazo que empezara a contar desde el

162

momento en que el titular del derecho anterior local tuvo conocimiento del uso

de la marca comunitaria.

Asi, cuando dichos requisitos se cumplan, los efectos del ius prohibendi del titular
del derecho anterior de alcance local se debilitaran, de manera que no alcanzaran al
titular de la marca comunitaria, al mismo tiempo que la posicion del titular de la
marca comunitaria se vera fortalecida puesto que el titular del derecho anterior no

podra ejercitar su ius prohibendi.

No obstante lo anterior, en esta situacion, y segun lo dispuesto en el apartado 3 del
articulo 111, el titular de la marca comunitaria no podra oponerse al uso del
derecho anterior de alcance local, incluso a pesar de que ese derecho anterior no
puede ya ser alegado contra ella, de manera que tanto el derecho anterior de

alcance local, como el titular de la marca comunitaria podran hacer uso del signo en

., . . L e 163
cuestion en el mismo territorio, coexistiendo ambos de manera pacifica™ .

162 En este sentido, FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema de ..., op.cit., p. 412, sefiala que el
conocimiento puede ser efectivo 0 meramente presunto.

163 En este sentido, apréciese como dicha posibilidad trunca la funcién originaria de la marca de
indicacion del origen empresarial, al permitir la coexistencia de ambos derechos exclusivos en un mismo
territorio.
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3.1.4. Via de ejercicio del ius prohibendi del derecho anterior de

caracter local

Las vias para poder oponerse al uso de la marca comunitaria por el titular del
derecho de alcance local, dependeran, nuevamente, del Derecho nacional que
reconozca dicho derecho, de manera que cualquier aspecto relacionado con el
procedimiento, la competencia territorial y objetiva y las acciones ejercitables,
seran las establecidas en cada ordenamiento nacional para prohibir la utilizaciéon de

la marca nacional en el territorio en el que signo de alcance local esté protegido.

En el caso de Espafia, como veremos, serd la accidn de cesacion, en el caso de

encontrarnos ante un rétulo de establecimiento™®? registrado o que haya estado
registrado, al resultar aplicable la regulacion contenida en la Ley de Marcas; o las
acciones contempladas en el articulo 18 de la LCD, en el caso de encontrarnos con
un rotulo de establecimiento, que haya sido simplemente usado sin llegar a ser

registrado, o cuando la proteccion registral haya expirado.

3.1.5. Derecho anterior de caracter local en Espafa: La proteccion de

los rétulos de establecimiento

En principio, por lo que respecta al derecho espariol, por otros “signos distintivos de
alcance meramente local” cabria entender el “rétulo de establecimiento”lGS, puesto
que precisamente una de sus caracteristicas principales es su limitado alcance local,
entendido en el sentido de un ambito territorial que comprende tan so6lo una parte

del territorio de un Estado miembro.

El rétulo de establecimiento puede ser definido como un signo distintivo que sirve
para diferenciar en el trafico el establecimiento de un empresario del de otros
destinados a actividades similareSlGG, y cuyo objeto, por tanto, es identificar
localmente un establecimiento comercial abierto al publico, independientemente de

la actividad a la que se destine.

164 Derecho de alcance local en Espafia.

185 En este sentido se manifiesta FERNANDEZ-NOVOA C., “El sistema Comunitario”, op.cit., p. 410.,
Van der Kooij P.A.C.E., The Community Trade Mark Regulation. An Article by Article Guide, Sweet &
Maxwell, London, 2000, p. 175, marginal 11-011.

166 Articulo 82 Ley 32/1988. Su regulacion se contenia en el articulo 82 y ss. de la Ley 32/1988 y en los
articulos 27 y ss. del RD 645/1990, de 18 de mayo.
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La proteccion registral del rétulo de establecimiento, regulada bajo la vigencia de la

167

antigua Ley de Marcas™ ', resulté finalmente suprimida en la vigente Ley 17/2001

de marcas.

La razén esgrimida por el legislador para suprimir el caracter registral de los rétulos

de establecimiento no es otra sino la de alinearse con los sistemas del entorno

168 . - .
. No obstante lo anterior, esta no fue la Unica razon, puesto

politico y econdmico
que sobre el legislador nacional influyé de manera decisiva la Sentencia del Tribunal
Constitucional 103/1999, de 3 de junio, la cual declard inconstitucional el parrafo
segundo del articulo 85 de la Ley de Marcas 32/1988, al estimar que si bien la
regulacion sustantiva de los roétulos de establecimiento, al ser legislacion sobre

propiedad industrial, competia al Estado, todo lo relacionado con su tramitacion y

169 . .
. Dicha declaracion

concesion correspondia a las Comunidades Auténomas
supondria, a la postre, la sentencia de muerte para la figura registral de los rotulos
de establecimiento, siendo suprimida en la Ley de Marcas promulgada solo dos

afios mas tarde.

A pesar de lo anterior, la vigente Ley de Marcas ha fijado minuciosamente en sus
Disposiciones Transitorias tercera y cuarta el nuevo modo de proteccion de los
rotulos de establecimiento delegando la protecciéon de los mismos en las normas

comunes de competencia desleal o en el posible registro de una marca o nombre

. 170
comercial .

3.1.5.1. Protecciéon de los rétulos de establecimiento a través de las normas

contenidas en la Ley de Marcas

167 | ey 32/1988, de marcas.

168 Exposicién de motivos, Ley 17/2001.

169 E| Tribunal Constitucional no consideré el argumento de que el rétulo desplegaba una eficacia
nacional, al poder impedir el registro de una marca, y supraterritorial, al poderse solicitar un mismo rétulo
para diferentes ciudades de diferentes Comunidades Auténomas, sino que se concentrd en la circunstancia
de que la proteccion del mismo era exclusivamente local. Asi, ante la posibilidad de diecisiete registros
autonémicos de rétulos de establecimiento, y sobre todo, la eventualidad de que las Comunidades
Autonomas en el ejercicio de sus competencias aprobaran normas distintas sobre esta materia, lo cual
ocasionaria un caos administrativo, llevd al legislador nacional a decidirse a suprimir dicha institucion.

170 Esta solucién, si bien puede ser Gtil para aquellos rétulos de establecimientos que sean utilizados en
todo o en parte del territorio nacional, no lo sera para los rétulos utilizados tradicionalmente en un cierto
ambito local, principalmente, porque como sefiala LOBATO, dificilmente el uso local de la nueva marca
0 nombre comercial, como hasta ese momento venia siendo utilizado el rétulo de establecimiento, podra
servir para satisfacer la carga de uso de la marca y el nombre comercial, motivo por el cual estaran estos
abocados a la caducidad por falta de uso efectivo. Vid. LOBATO M., Comentario a la Ley 17/2001, de
Marcas, Civitas, Madrid, 2007, p. 1192-1204.

65



Tomando en consideracion el apartado primero de la Disposicion Transitoria
Tercera, los rétulos de establecimiento se regiran por las normas contenidas en la

Ley de Marcas mientras dure su vigencia registral.

Asi, en relaciéon con la vigencia registral debe sefialarse, en primer lugar, que

. - . 171
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Marcas™ ',

los rétulos de establecimiento pudieron ser renovados por un periodo de 7 afios a
contar desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas, por lo que en Espafia podran

existir rotulos de establecimiento registrados al menos hasta el 31 de julio de 2009.

Por otro lado, en segundo lugar, los rétulos de establecimiento que estuvieran
concedidos en el momento de promulgarse esta ley, al igual que los rétulos de
establecimiento que hubieran sido solicitados antes de la entrada en vigor de la Ley
17/2001, pero que no hubieran sido concedidos hasta un momento posterior de su
entrada en vigor, subsistiran hasta el término de su vida legal, que podré& ser diez
anos si fueron solicitados, concedidos o renovados bajo la Ley 32/1988, o veinte
anos si lo fueron bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). Por tanto,
podremos encontrarnos roétulos de establecimiento que habiendo sido solicitados
antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2001, hubieran sido concedidos
posteriormente a su entrada en vigor por un periodo de diez afios, de manera que

podria ocurrir que un roétulo solicitado el 30 de julio de 2002172, y concedido unos

173

meses mas tarde ' ~, mantendria su vigencia hasta el 30 de julio de 2012, fecha

. ‘g S, A . 174
tope en la que podran existir en Espafia rétulos de establecimiento registrados™ .

Por tanto, en ambos casos, en los que los rétulos de establecimiento se encuentren
debidamente registrados, podran oponerse dichos signos al uso de la marca
comunitaria en el territorio para el cual se encuentren registrados, conforme a lo

regulado en la Disposicion Transitoria primera del Reglamento para la Ejecucién de

1 La Ley de Marcas entré en vigor, a los efectos que aqui nos interesan, segin la Disposicion Final
Tercera, el 31 de julio de 2002.

172 Cuando todavia no habia entrado en vigor la nueva Ley 17/2001 de marcas.

173 ya bajo la vigencia de la nueva Ley 17/2001.

% 1gualmente GOMEZ MONTERO J.: Régimen transitorio de los Rétulos de Establecimiento,
Seminario sobre la nueva Ley de Marcas, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Escuela de
Organizacion Industrial, 17-18 de diciembre 2001 (inédito), sostiene otro supuesto que puede incluirse
dentro de lo regulado en la letra b) del apartado 2, de la Disposicidon Transitoria Tercera de la Ley
17/2001, indicando que en el caso de rétulos vigentes, y cuya renovacion se solicite antes de la entrada en
vigor de la Ley de Marcas de 2001, y que la misma se conceda con posterioridad, se estima que se
considerara vigente por un periodo de diez afios a partir de la fecha de la solicitud. Citado por ZUBIRRI
DE SALINAS M., “Comentario a la Disposicion Transitoria Tercera del Régimen transitorio de los
rétulos de establecimiento registrados”, en Comentarios a la Ley de Marcas, op.cit., p. 1299-1311
(especialmente 1306).
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la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcasl75, la cual establece que “mientras
que dure la vigencia registral de los rétulos de establecimiento seran aplicables a
los mismos las disposiciones del presente Reglamento, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza o contrario al régimen transitorio previsto en

la Ley 17/2001 [..]".

Asi, el titular de un rétulo de establecimiento esparfiol podra entablar las acciones

. 17 . . .. . . .
pertinentes 6 para impedir que una solicitud o una marca comunitaria registrada
confundible con el rétulo pueda ser utilizada en el término municipal para el cual se

encuentra registrado y viene siendo utilizado.

Finalmente, y en adicion a lo anterior, debe sefalarse que el legislador nacional
espafiol ha querido conferir un régimen de proteccion adicional y de gran

trascendencia a los rotulos de establecimiento que hayan sido registralmente

7

177 . y; i
cancelados™ ', incluyendo una accion de prohibicion de uso de una marca o nombre

. . 178
comercial registrados™ .

En efecto, el apartado primero de la Disposicion Transitoria Cuarta de la Ley
17/2001, de Marcas, sefiala que el titular o causahabiente de un roétulo de
establecimiento que ha sido definitivamente cancelado (en virtud de las normas

expuestas anteriormente) podra oponerse al uso, en el territorio en el que ese

. 179
derecho estuvo protegido, de una marca

o0 nombre comercial si fuera posterior e
incompatible con un rétulo que fue anteriormente registrado. Se trata, por tanto,

de un ius prohibendi limitado al ambito territorial de protecciéon del signo local, en

'’> Real Decreto 687/2002.

176 En relacion con dichas acciones debe sefialarse que la Ley de Marcas 17/2001 carece de disposiciones
al respecto. En este sentido, LOBATO sostiene que resultan de aplicacion las normas especificas
contenidas en los articulos 85 y 35 de la Ley 32/1988, de Marcas, al estimar que estas estan en vigor y son
aplicables dentro del régimen transitorio de la Ley de Marcas (Vid. LOBATO CARGIA-MIJAN, M.,
Comentarios a la Ley..., op.cit., p. 1135-1136 (comentarios a la Disposicion Derogatoria Unica) y p.
1124-1127 (comentarios a la Disposicion Transitoria 3%). No obstante, desde nuestro punto de vista, no
parece posible aplicar dichas normas contenidas en la Ley 32/1988, puesto que ésta ha sido expresamente
derogada a través de la Disposicion Derogatoria Unica de la Ley 17/2001, por lo que, debido al silencio
del que adolece la mencionada Disposicion Transitoria Tercera, y utilizando el mismo sistema de
proteccion que empleaba la Ley 32/1988 para los rétulos de establecimiento, es facultar al titular de un
rétulo de establecimiento registrado a ejercitar ante los tribunales nacionales competentes en materia de
marcas, y en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las acciones por violacion
del derecho de marca contenidas en los articulos 40 y ss. de la Ley 17/2001, basicamente la accion de
cesacion de los actos que infringen su derecho lesionado (En este sentido se manifiesta DE LA FUENTE
GARCIA, E., “El Rotulo de Establecimiento Mercantil y la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
marcas”, en El Consultor Inmobiliario, Afio 3, nim. 24, 2002, p. 18.).

77 Adicionalmente, como veremos, a la proteccion conferida a estos a través de las normas de la Ley de
Competencia Desleal.

178 posiblemente tomando como referencia el articulo 107 del RMC.

179 Nacional o comunitaria.
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virtud del cual, el derecho sobre el rétulo se ha cancelado registralmente, pero no

ha caducado.

Dicho derecho a oponerse al uso, conforme al apartado cuarto de la misma

Disposicion Transitoria, se extinguird, o bien a los veinte afios de haber sido

0

. 18 . . . - .
cancelado el registro ", o bien si el rétulo de establecimiento dejara de ser usado

. . L 181
por un plazo ininterrumpido de tres afios™ .

La trascendencia de dicha norma en relacion con el Reglamento de la marca
comunitaria resulta incuestionable, puesto que atendiendo a la misma sera posible

que el titular de un rotulo de establecimiento en Espafia, cuyo registro ha

182 .
, en determinados

caducado, pueda oponerse al uso de una marca comunitaria
casos hasta julio del afio 2022 o incluso en casos excepcionales hasta julio del afo

2032.

3.1.5.2. Protecciéon de los rétulos de establecimiento a través de las normas

contenidas en la Ley de Competencia Desleal

Por otro lado, transcurrido el escalonado periodo de vigencia registral de los rétulos
de establecimiento enunciado anteriormente, y alternativamente a la proteccion
adicional conferida por un plazo de veinte afios de los rdotulos registralmente

cancelados, la proteccion de dichos signos se realizara exclusivamente a través de

183

las normas comunes de competencia desleal” ~, conforme a lo dispuesto en la Ley

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

En este sentido, la Disposicidon Transitoria Tercera de la Ley de Marcas determina
que a partir de la cancelacion registral de los rotulos de establecimiento, estos

pasaran a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal,

180 No obstante, el apartado segundo de la misma Disposicién Transitoria contempla la figura de la
prescripcion por tolerancia, con idénticos requisitos y régimen a los contemplados en el articulo 52.3 de la
LM. En este sentido, el titular del rétulo no podra ejercitar dicha accién si ha consentido, teniendo
conocimiento de ello, el uso de una marca 0 nombre comercial en su término municipal, durante un
periodo de cinco afios consecutivos, a no ser que la solicitud de dichos signos se hubiese efectuado de
mala fe.

181 Dicha Disposicion Transitoria no contempla expresamente la posibilidad que dicha falta de uso se
deba a causas justitificadas, motivo por el cual no resultara de aplicacién el articulo 52.3 de la LM, puesto
que nos encontramos ante un supuesto excepcional para un derecho que previamente ha sido
registralmente cancelado.

182 A través del ejercicio de la accién de cesacion contemplada en el articulo 41 de la LM, limitada
territorialmente al término municipal en el cual el rétulo estuvo registrado.

183 Ultimo pérrafo del apartado 2, Disposicion Transitoria tercera de la Ley 17/2001, de Marcas.
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conforme a los dispuesto en los articulos 6 (actos de confusion) y 12 (actos de

explotacion de la reputacion ajena) de la Ley de Competencia Desleal'®*.

No obstante lo anterior, debemos sefalar que a pesar de que la Disposicidn
Transitoria tercera se remite a los articulos 6 y 12 de la Ley de Competencia

Desleal, esto no significa que en el caso de que encontrarnos ante otros tipos de

185

conductas desleales no puedan estas ser encuadradas dentro de la clausula

. . . 186
general comprendida en el articulo 5 de la Ley de Competencia Desleal™ ", en cuyo
caso, el titular del derecho presuntamente infringido, podra iniciar las acciones

previstas en los articulos 18 y ss. de la Ley de Competencia Desleal.

3.1.6. Valoraciones finales
En vista de lo expuesto, pueden realizarse las siguientes valoraciones finales:

En un momento previo a la solicitud de una marca comunitaria no sera posible
realizar una buUsqueda de derechos anteriores de caracter local, puesto que estos
derechos anteriores podran encontrarse o no registrados (dependiendo de la
normativa nacional de cada Estado miembro), sin que exista ningun registro que
agrupe los mismos y pueda ser consultado por el solicitante de una marca

comunitaria.

Por tanto, a priori, el titular de una marca comunitaria no tendré constancia de la
existencia de dicho derecho anterior de alcance local hasta que su marca haya sido
registrada, puesto que el titular de dicho signo tiene vetada la posibilidad de

oponerse al registro de la marca comunitaria.

Dicha situacion entendemos que puede perjudicar notablemente al solicitante de

una marca comunitaria, el cual no podra prever con anterioridad a su solicitud de

184 a aplicacion de las normas de competencia desleal en estos casos ya habia sido propuesto por la
doctrina, al considerar que los establecimientos abiertos al puablico donde se realizan operaciones
comerciales, podrian ser protegidos registralmente a través de las marcas de servicios. Vid. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO A., Apuntes de Derecho Mercantil, Pamplona, 2001, p. 423 y 470-471; Igualmente
existen una serie de sentencias que vienen manteniendo dicha posicion. En este sentido, Vid. STS de 10
de febrero de 1986 (RJ 1986/519); STS de 29 de noviembre de 1991 (RJ 1991/8579); y STS 25 de
noviembre de 1994 (RJ 1994/9162).

185 En este sentido, vid. MASSAGUER J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, 12 Edicién,
Madrid, 1999, p. 152-153; DE LA FUENTE GARCIA, op.cit., p. 19.

186 Articulo 5: “Se reputara desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe”’.
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registro, la posible existencia de un derecho anterior de alcance local que le pueda
impedir, una vez que la marca sea registrada, hacer un uso efectivo de su marca
comunitaria en alguno o algunos territorios de la Unidn Europea, lo cual podria

hacerle plantearse la opcién de continuar con su registro o paralizarlo.

Por otro lado, dichos derechos anteriores de caracter local no han sido incluidos en
ninguna de las Directivas de armonizacion promulgadas hasta la actualidad, por lo
que la regulacion de los mismos, en relacién con el alcance de su proteccion y
contenido, podra resultar absolutamente distinta en las normativas nacionales de
cada Estado miembro, con las complicaciones que esto conllevara para el titular de
la marca comunitaria, el cual ante la solicitud de cese en el uso de su marca
comunitaria en un determinado territorio, deberd enfrentarse a un exhaustivo y

muy complejo analisis de la normativa nacional en relacion a la proteccion de los

. . 187
derechos anteriores de caracter local™ .

Por estos motivos, consideramos que podria valorarse una futura modificacion del

Reglamento de marca comunitaria, en el siguiente sentido:

a) Por un lado, que se facultara al titular de un derecho anterior de caracter
local para poder presentar una oposicion al registro de una marca comunitaria, la
cual tendria Unicamente efectos en el territorio de alcance de dicho derecho
anterior, y podra funcionar como aviso al solicitante de la existencia de una posible

limitacion territorial al uso de la marca comunitaria.

En este sentido, consideramos que es aconsejable que las posibles colisiones frente
a terceros puedan ser invocadas desde que se tiene conocimiento de ellas, puesto
que si bien podran plantear problemas complejos, evitaran la existencia de

problemas futuros en todo caso innecesarios.

b) Por otro lado, que se redujera el plazo de prescripcién por caducidad a un

. . 188 . -
periodo de uno o dos afios™ , y en todo caso mucho menor que el de cinco afios.

Dicho plazo debe ser ajustado al alcance del ius prohibendi concedido al titular del

87 Si ya hemos visto la complejidad de la regulacién en la normativa de un solo pais, en Espafia,
imaginemos la dificultad que acarrearia tener que acudir en un momento dado a varias legislaciones
nacionales.

188 Recordemos que en todo caso, el rétulo de establecimiento y la marca conviviran pacificamente en
dicho territorio.
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derecho anterior de alcance local, el cual es mucho mas limitado que el concedido a

. . 189
los titulares de otros signos™ .

De esta manera, reduciremos las posibilidades de que pueda ejercitarse una accion
de cesacioén en el uso contra el titular de una marca comunitaria en un determinado
territorio, reduciendo asi la posibilidad de que el titular de un derecho anterior de
caracter local pueda beneficiarse deslealmente del esfuerzo inversor realizado por
el titular de la marca comunitaria durante un largo periodo de tiempo para dar a

conocer sus productos o servicios.

3.2. Por la prohibicién de uso de la marca comunitaria en un Estado
miembro en virtud de la norma contenida en el articulo 110 del

Reglamento

Como es sabido, uno de los principios informadores del Sistema de la marca
comunitaria, es el de la coexistencia de ésta con las marcas y signos distintivos
nacionales, para lo cual el Reglamento regula la posibilidad tanto de oponerse al

registro de una marca comunitaria, como de solicitar la nulidad de ésta.

Asi, por un lado, el articulo 8 del Reglamento “Motivos de denegaciéon relativos”,
regula los obstaculos que impiden el registro de una marca comunitaria. Dichos

motivos se fundamentan exclusivamente en la existencia de marcas o signos

191

. . . . 1 . . . , .
distintivos anteriores 90, ya tengan alcance nacional o comunitario™ . Asi, el titular

189 Marca, nombre comercial, etc.

190 Es de destacar que entre los motivos de denegacion relativos fijados por el legislador comunitario no
se incluyan otros derechos anteriores de otra naturaleza, como por ejemplo, los derechos de la
personalidad, como son el derecho al nombre o0 a la imagen, asi como otros derechos de propiedad
industrial o intelectual, como podria ser un derecho de autor. Estos derechos anteriores de otra naturaleza
constituyen, sin embargo, una causa de nulidad relativa que pueden ser alegados no en la fase de registro
sino en el procedimiento de nulidad de una marca comunitaria concedida. A este respecto, si bien el
profesor FERNANDEZ-NOVOA C., sostiene que la solucién adoptada por el Reglamento de marca
comunitaria es acertada, puesto que debido a la complejidad de dichos derechos anteriores, su examen se
podra efectuar con mayor sosiego en el procedimiento de nulidad de la marca, el profesor OTERO
LASTRES cuya postura compartimos, sostiene que la posicion del Reglamento en este sentido no es
acertada, puesto que en cualquier sistema de marcas, es aconsejable que las colisiones con terceros
puedan ser invocadas desde el inicio, esto es, desde el procedimiento de registro, puesto que a pesar de
que puedan plantear problemas complejos, también evitaran otros en todo modo innecesarios, puesto que
si el titular del derecho anterior infringido, puede comparecer en el procedimiento de concesién
oponiéndose al registro, podra evitar que entre el periodo comprendido entre la solicitud y concesién de la
marca, hasta su posible anulacion a través de un procedimiento de nulidad, la marca comunitaria sea
utilizada, con el consiguiente perjuicio que puede ocasionarle. En todo caso, es favorable, tanto para la
seguridad juridica, como para los intereses del titular de los derechos infringidos concederle la posibilidad
de oponerse al registro, antes que la de iniciar un procedimiento de nulidad ante la OAMI, o en
reconvencion ante los TMC. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario..., op.cit., p. 153-156;
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de dichas marcas o signos, podra interponer la pertinente oposicion al registro de
la marca comunitaria, la cual, en caso de prosperar, impedira que la marca

comunitaria sea finalmente concedida.

Igualmente, por otro lado, el articulo 53 del Reglamento “Causas de nulidad
relativas”, regula los motivos por los que se podra declarar nula la marca
comunitaria, agrupandolos en dos categorias: por un lado, el apartado primero del
articulo se refiere a los motivos de denegacion relativos fijados por el articulo 8 del
Reglamento; por otro, en el apartado segundo, figuran “otros derechos anteriores”
los cuales tienen su origen en el ordenamiento nacional de los Estados miembros, y
que el Reglamento enumera en una lista numerus apertus, citando por ejemplo, el

derecho al nombre, el derecho a la imagen, un derecho de autor y un derecho de

s

. . ._192 . .
propiedad industrial™™". Asi, el titular de estos derechos podra hacer uso de los
mismos bien a través de la correspondiente solicitud de nulidad de la marca
comunitaria, bien a través del ejercicio de una demanda reconvencional por

violacién de una marca comunitaria.

Pues bien, a pesar de la existencia de ambas acciones, el legislador comunitario ha
otorgado a los derechos nacionales prioritarios otra posibilidad para obtener su
efectiva proteccion. En este sentido, el apartado primero del articulo 110 del
Reglamento sefiala que el titular de un Derecho nacional prioritario de los regulados
por el articulo 8 y el apartado 2 del articulo 53, podra ejercitar las acciones

pertinentes en defensa de su derecho de exclusiva contra quien utilice una marca

OTERO LASTRES J.M., “Motivos de denegacidn relativos”, en Comentarios a los sistemas..., op.cit., p.
112-113.

91 En particular, una marca comunitaria anterior, una marca nacional anterior registrada, una marca
internacional anterior que surta efectos en un Estado miembro de la Unidn Europea, una marca anterior
notoriamente conocida en un Estado miembro de la Union Europea, ciertas marcas o signos distintivos
anteriormente utilizados en un Estado miembro de la Union, marcas preexistentes notoriamente conocidas
y renombradas en la Comunidad o en un Estado miembro, y las marcas pertenecientes a un empresario
que su representante infiel registr6 como marca comunitaria.

92 Entre los derechos de propiedad industrial, a nivel espafiol, FERNANDEZ-NOVOA C., considera que
en un plano meramente conceptual puede referirse a determinados tipos de patentes, cuyo objeto
consistiese en la forma o configuracion de un producto, como por ejemplo un modelo de utilidad. No
obstante, puesto que un modelo de utilidad es per se una “forma necesaria para obtener un resultado
técnico”, en ningln caso puede constituir una marca porque incurriria en la prohibicion absoluta del
namero ii) de la letra e) del articulo 7.1 del Reglamento de marca comunitaria. Igualmente sefiala que
puede referirse a un disefio industrial, cuando la forma protegida por éste no tenga un caracter
estéticamente funcional, en cuyo caso la marca comunitaria habrd podido acceder al registro, pues el
disefio solo operara como causa de nulidad relativa (y que dejara de operar como tal cuando el titular del
disefio haya concedido una autorizacion expresa con una licencia de uso del titular del disefio al titular de
la marca). En este sentido vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario..., op.cit., p. 308-
310. Igualmente otros autores afirman que se podria incluir dentro de estos derechos de propiedad
industrial una variedad vegetal. En este sentido vid. VAN DER KOOIJ P.A.C.E., The Community Trade
Mark..., op.cit., p. 105.
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comunitaria posterior en el territorio del Estado para el que figura registrada la

marca prioritaria.

Dicha opcién que, si bien a priori reafirma el principio de equiparacion de la marca

193

nacional con la marca comunitaria™ ~, rompe en todo caso el importante principio

. . . . Lo 194
de unidad de la misma, puesto que el titular de la marca nacional podra ejercitar °

las acciones previstas en la ley nacional del estado miembro donde la marca esté
registrada, pudiendo lograr el cese del uso de la marca comunitaria en el territorio
del Estado miembro que se trate, de manera que la marca comunitaria dejara de

producir sus efectos en todo el territorio de ese Estado miembro.

Dicha posibilidad contemplada por el Reglamento de marca comunitaria no es, en
nuestra opinion, sino otra innecesaria ruptura del principio de unidad de la marca
comunitaria, puesto que el Reglamento ya concede al titular de un Derecho
nacional anterior dos opciones absolutamente apropiadas y Utiles para hacer valer
su derecho: (i) la via de oposicion al registro de la marca comunitaria; y (ii) la via
de la accion de nulidad ante la OAMI o, en un procedimiento de violacion, a través

de la reconvencién ante los Tribunales de marca comunitaria.

Por tanto, dotarle a dicho derecho anterior de esta posibilidad de proteccion
adicional, la cual se fundamenta en los mismos motivos que las mencionadas
anteriormente, y que puede derivar en la prohibicion de uso de la marca
comunitaria en un Estado miembro, no hace sino quebrantar nuevamente el
principio de unidad de la marca comunitaria pudiendo provocar que esta pueda no

producir sus efectos de manera uniforme en todo el territorio de la UE.

3.3. Por las excepciones al uso de la marca comunitaria introducidas a

través del articulo 165 del Reglamento

Esta nueva excepcion al principio de unidad de efectos de la marca comunitaria, ha
sido introducida en el Reglamento de la marca comunitaria con ocasion de la

ampliacion de la Unién Europea el pasado 1 de mayo de 2004.

193 Asi, puesto que el titular de una marca comunitaria puede prohibir el uso de una marca nacional, se le
dota al titular de la marca nacional del mismo instrumento de proteccion de su marca, posibilitindole
oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio donde tiene registrada la marca nacional.

194 No obstante, el Gltimo pérrafo del apartado primero del articulo regula la “caducidad por tolerancia”,
estableciendo el plazo habitual de cinco afios desde que se tuvo conocimiento para el ejercicio de la
accion.
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En virtud del principio “Acquis Communautaire”, la incorporacion de nuevos Estados
miembros a la Unién Europea implica que la normativa comunitaria en vigor (como
el Reglamento de marca comunitaria) y toda la legislacion complementaria, resulta
de aplicacion de manera inmediata sobre todos los Estados miembros desde el

momento de su adhesion.

De esta manera, las Marcas Comunitarias existentes, asi como las solicitudes
presentadas antes de la adhesion de los nuevos Estados miembros, deben extender

inmediatamente sus efectos a todos los nuevos territorios.

En atencion a dicha situacion, y consciente de los problemas que buen seguro

. - 195
podrian originarse

196

, el legislador comunitario incorporé al Reglamento el articulo

16577, el cual contiene una serie de normas las cuales deben respetarse para
lograr la integracion de los sistemas de marcas comunitarias y nacionales, y que

basicamente podemos resumir en las siguientes:

a) Las solicitudes y registros de marca comunitaria extienden
automaticamente sus efectos a los nuevos Estados miembros desde la
fecha de la adhesion.

b) Las solicitudes pendientes de marcas comunitarias no estaran sujetas a
los motivos de denegacion absolutos que sean aplicables simplemente
como consecuencia de la adhesiéon de un nuevo Estado.

c) Las solicitudes pendientes de marcas comunitarias no estaran sujetas a
oposiciones basadas en derechos nacionales anteriores®’ de los nuevos
Estados miembros por los motivos de denegacion relativos previstos en
el articulo 8 del Reglamento, excepto que la solicitud de la marca

comunitaria haya sido durante los 6 meses anteriores a la adhesion

195 puesto que entendia que la simple extension de las marcas comunitarias a los territorios de los nuevos
Estados miembros, sin resolver al mismo tiempo los problemas de coexistencia que pudieran surgir con
las marcas anteriores nacionales (en relacién con los motivos de denegacién absolutos y/o relativos)
provocaria un importante vacio legal y cierta inseguridad juridica. Vid. VON MUHLENDAHL A., The
Enlargement of the European Union and Community Trade Marks — Harmony or Conflict?, ECTA
Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.5-8.

1% Originariamente el articulo era el 142. bis “Disposiciones relativas a la ampliacién de la Comunidad”,
segln el Anexo Il del Acta de adhesion a la Unién Europea (4. Derecho de sociedades — C. Derechos de
propiedad industrial), si bien posteriormente la numeracién de este articulo fue modificada en virtud del
Reglamento (CE) n° 422/2004 de 19 de febrero de 2004 del Consejo, entrando en vigor el 25 de julio de
2005, pasando a ser el articulo 159.bis (DO L 236 de 23.09.2003, p. 36. Con entrada en vigor el 1 de
mayo de 2004).

97 Siempre que estos se hayan adquirido de buena fe, y su fecha de presentacion, prioridad o adquisicion
sea anterior a la fecha de presentacion o solicitud de la marca comunitaria.
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d) Las marcas comunitarias registradas con anterioridad a la fecha de
adhesion de los nuevos Estados miembros no podran ser declaradas

nulas por las causas de nulidad absoluta -si estas fuesen tan aplicables

. - . 198
tan solo por razon de la adhesion de un nuevo estado miembro™""- o

relativa -si el Derecho nacional previo en el que se basa hubiese sido

registrado, solicitado o adquirido en un nuevo Estado antes de la fecha

o1
de la adhesion %9_

e) Y por ultimo, las marcas nacionales anteriores validamente adquiridas en
algun nuevo Estado miembro antes de la fecha de adhesion de estos
paises a la Unidon Europea, podran oponerse al uso de las Marcas

Comunitarias extendidas en el territorio del respectivo Estado miembro.

En este sentido, y en lo que aqui interesa en relacidon con la ruptura del principio de
unidad de efectos de la marca comunitaria, el apartado quinto del articulo 165,

sefiala expresamente:

“La utilizacion de una marca comunitaria (anterior a la adhesion de los nuevos Estados
miembros) podré prohibirse de conformidad con los articulos 106 y 107 en caso de que
se hubiera adquirido una marca anterior u otro derecho anterior hubiese sido registrado
o solicitado de buena fe en el nuevo Estado miembro, antes de la adhesion o en su caso,
tenga una fecha de prioridad que sea anterior a la adhesion de dicho Estado™.

En vista de lo anterior, resulta por tanto innegable, que los efectos de la marca
comunitaria se podran ver nuevamente limitados al prohibir el uso uniforme de la
marca comunitaria en el territorio de los Estados miembros de nueva adhesion, lo
cual podra resultar de trascendental importancia, puesto que a través de este

articulo 165 se podré limitar el uso de la marca comunitaria en todo el territorio de

.2 ..
alcance del derecho anterior?%® adquirido de buena fe.

Dicha prohibicion de uso de la marca comunitaria en determinados Estados

miembros, sera aplicable respecto a todos los nuevos Estados adheridos a la Unidn

1% No obstante, entendemos que si sobre una marca comunitaria existe uno de los motivos de denegacion
absolutos en uno de los nuevos Estados miembros, como por ejemplo que entre en conflicto con los
principios de moralidad de dicho pais, o induzca a error al consumidor, etc, si bien continuard siendo
valida, su uso podréa prohibirse en ese pais en cuestion en virtud de la aplicacion de Derecho nacional..

199 por tanto, el ius prohibendi de los titulares de los derechos nacionales anteriores se encuentra limitado,
puesto que no podran interponer una accion por nulidad o caducidad sobre la marca comunitaria en base a
sus derechos, limitandose tan solo, como veremos, a poder prohibir el uso de la marca comunitaria en el
territorio donde tienen proteccién. En nuestra opinion, dicha limitacion del ius prohibendi de los derechos
nacionales anteriores, es desproporcionada, y provocard que existan derechos de propiedad industrial
nacionales de segundo rango, y por tanto, el principio de coexistencia de las marcas nacionales con las
marcas comunitarias es debilitado.

200 por ejemplo, si es una marca nacional cuyo limite territorial coincidira con los limites de su territorio,
la marca comunitaria no podra utilizarse en todo ese territorio nacional.
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Europea, es decir a doce de los veintisiete que actualmente forman la Unidn

Europea (los cuales en la actualidad conforman casi el 45 de los Estados miembros

y que representan un 26% de la poblacion total de la Unidn EuropeaZOl), por lo que
la importancia de dicha limitacion carece de cualquier duda, al posibilitar que la
marca comunitaria no goce de la pretendida unidad de efectos en todos el territorio
de la Unién Europea, quebrantandose nuevamente el principio de unidad de la

marca comunitaria.

Finalmente debemos sefialar que el articulo hace referencia a que la marca o
derecho anterior debe haber sido adquirido de “buena fe”, si bien no hace
referencia alguna a cual es el contenido y significado de dicho concepto juridico

indeterminado.

En este sentido debe sefalarse que, como afirma VON MUHLENDAHLZOZ, todos los
sistemas legales reconocen la excepcion de “mala fe” o “exceptio doli”, de manera
que quien rompe el principio de buena fe, no puede esperar la proteccion del
derecho. Este principio es recogido por la totalidad de las normativas nacionales
marcarias, asi como por el Reglamento de marca comunitaria, el cual reconoce en
la letra c) del apartado 1 articulo 51, la posibilidad de anular la marca comunitaria

cuya solicitud de registro hubiese sido presentada de mala fe.

Por tanto, la inclusién de dicha excepcion en el citado articulo nos parece acertada,

puesto que permitira al titular de la marca comunitaria oponerse a la prohibicién de

. .2
uso por la mala fe del titular del derecho anterior 03,

. 204 .
No obstante, el problema que se plantea es que ni el Reglamento ni las
Directivas de Armonizacion existentes, hacen referencia a cual es el significado y
alcance del término “mala fe”, por lo que habra que acudir a las decisiones de la

OAMI y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea (en adelante,

201 Seqiin datos de la Unién Europea, con la adhesion de los nuevos Estados, se alcanzara una poblacion
aproximada de quinientos millones de habitantes, aportando dichas adhesiones un total de ciento treinta
millones de nuevos habitantes europeos.

202 \/id. VON MUHLENDAHL A., The Enlargement of the European Union and Community Trade
Marks — Harmony or Conflict?, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.19-
20.

203 sj hien como hemos apuntado, podria oponerse normalmente en base al mismo criterio segun el
Derecho nacional del Estado miembro en cuestion.

20% En este sentido, como apunta VON MUHLENDAHL, en el procedimiento de negociacion de adhesion
de los nuevos paises, se reconocidé claramente desde el inicio la necesidad de incorporar un criterio
especifico del significado de la mala fe, con la finalidad de, al menos, reforzar el debilitado caracter
unitario de las marcas comunitarias extendidas a los nuevos Estados miembros.
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TG) y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante, el TIUE), para

determinar su significado.

En este sentido, VON MUHLENDAHL?®® sefiala que la mala fe se deberd presumir
cuando el titular del Derecho nacional anterior al procedimiento de adhesion, tenia

conocimiento en el momento de solicitar el registro, de la existencia de la marca

. . 2
comunitaria 06.

No obstante lo anterior, el requisito del conocimiento, al ser una circunstancia
subjetiva, planteara delicados problemas para su determinacion, siendo los indicios
mas relevantes del conocimiento el (i) grado de difusién y notoriedad de la marca

comunitaria en el Estado nacional antes de la adhesion y antes de la solicitud de la

. . " . . . . - 207
marca nacional, asi como (ii) la existencia de una identidad préacticamente total

. 208
entre los signos enfrentados™ .

3.4. Por el debilitamiento de dicho principio a través de otras normas

contenidas en el Reglamento

En adiciéon a los supuestos sefialados en los cuales resulta incuestionable la ruptura
del principio de unidad de la marca comunitaria, existen otros supuestos en los

cuales se produce, si no ya una ruptura del principio, si al menos un debilitamiento

205 \/id. VON MUHLENDAHL A., The Enlargement of the European Union and Community Trade
Marks — Harmony or Conflict?, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.22.
206 £ autor propone que el término “conocimiento” sea interpretado ampliamente, de manera que se
pueda incluir en él la posibilidad del titular del Derecho nacional anterior de haber conocido que existia
una marca comunitaria incompatible con su derecho, realizando una simple busqueda de informacion
anterior, puesto que de lo contrario, segun el autor, el titular incurriria en negligencia, la cual podria
considerarse dentro del concepto de mala fe incluso en ausencia de conocimiento. No obstante en nuestra
opinién, esto no debe ser asi, puesto que en ese caso, practicamente en la totalidad de los casos de
conflictos entre marcas comunitarias y marcas nacionales de los nuevos Estados miembros, existiria mala
fe, puesto que es muy probable que el solicitante de un signo distintivo nacional, antes de la adhesion, no
haya prestado mucha atencion a posibles signos anteriores los cuales no producen efectos en el territorio
de alcance de su derecho (al igual que el solicitante de un signo espafiol no presta atencion ni examina los
signos solicitados o registrados franceses). Ademas, de seguir la tesis propugnada por el autor, estariamos
practicamente eliminando el ius prohibendi de las marcas nacionales de los nuevos Estados adheridos. EN
todo caso, lamentamos que la interpretacion de dicho concepto de mala fe, y en concreto en el caso de
seguir el criterio propuesto, del posible conocimiento de la marca comunitaria, quede en manos de los
derechos nacionales de los Estados adheridos, con las posibles respuestas dispares que podran obtenerse.
27 |dentidad total de los signos es normalmente sinénimo de copia.

208 Jgualmente el autor sostiene que cuando la fecha de adquisicion del Derecho nacional sea muy
proxima a la adhesion de los nuevos Estados a la Union, se podra presumir que podia existir mala fe del
solicitante; al igual que “infractores” conocidos no mereceran indulgencia. No obstante en nuestra
opinion, estos criterios no deberian ser tomados en consideracion de manera especial a la hora de
determinar la mala fe del titular del Derecho nacional anterior a la adhesion, si bien como hemos dicho,
estamos Unicamente en manos de la interpretacion que hagan los tribunales nacionales. Vid. VON
MUHLENDAHL A., The Enlargement of the European Union and Community Trade Marks — Harmony
or Conflict?, ECTA Special Newsletter N°.49, October 2003, The Netherlands, p.22.
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del mismo, si bien en estos casos dicho debilitamiento vendra ocasionado por la

actitud actividad o pasividad del titular de la marca comunitaria, motivo por el cual

podrian ser considerados como meros supuestos excepcionales en los cuales no

opera el principio de unidad. Estos supuestos son:

a)

b)

En primer lugar nos referimos al supuesto de la concesion de licencias
regulado en el articulo 22 del Reglamento. El apartado primero del articulo
22 del Reglamento sefiala que “la marca comunitaria podra ser objeto de
licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los
servicios para los cuales esté registrada y para lo totalidad o parte de la

Comunidad”.

En estos casos, si bien la titularidad de la marca no se descompone, los
efectos que esta produzca en el mercado si podran variar, de manera que el
principio de unidad se podra ver alterado tanto en los casos en los que se el
titular de la marca conceda una licencia parcial para una parte del territorio,
como en los casos que otorgue una licencia para una parte de los productos
0 servicios para los cuales la marca esté registrada, resultando innegable
que los efectos de la marca comunitaria podran no ser idénticos en todo el

territorio de la Unién Europea.

En segundo lugar nos referimos al supuesto de la caducidad por

tolerancia®®® regulada en el articulo 54 del Reglamento. El apartado primero
del articulo 54 del Reglamento sefiala que “el titular de una marca
comunitaria que hubiere tolerado durante cinco afios consecutivos el uso de
una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese
uso, ya no podra solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior
[..] @ no ser que la presentacion de la solicitud de la marca comunitaria

posterior se hubiera efectuado de mala fe”.

299 ) a caducidad por tolerancia es una figura sui generis que se corresponde con la
figura alemana de la Verwirkung. La terminologia empleada en el Reglamento en la

version espafiola para definir dicha figura (“caducidad”) no resulta muy acertada, puesto
que la misma no guarda ninguna relacion ni con la caducidad en el sentido del Derecho
de Marcas, ni tampoco con la caducidad en el sentido del Derecho Civil. La definicion
mas correcta de la figura puede encontrarse en la version alemana del Reglamento, que
la denomina “Verwirkung durch Duldung”. En relacion con el estudio de dicha figura

alemana, vid. KNECHT-KLEBER, C.K., Die verwirkung im Immaterialglterecht,

Wien, Ed. Manz, 2008; STEINKE, T., Die verwirkung im Immaterialgiiterecht: eine
rechtsvergleichende Betrachtung zum deutschen, schweizerischen und ésterreichischen Recht mit
europarechtlichen Beziigen, Géttingen, Ed. V&R Unipress, 2006.



En este otro caso, el principio de unidad se vera debilitado por el hecho de que una
vez que la caducidad por tolerancia haya entrado en juego, la marca comunitaria o
nacional anterior y la marca comunitaria posterior estaran llamadas a coexistir
pacificamente, por lo que nuevamente la marca comunitaria no podra producir los

mismos efectos en todo el territorio de la Unién Europea.

Finalmente debemos indicar que, como a continuacién examinaremos en relacion
con el principio de autonomia de la marca comunitaria, la necesaria aplicacion del

Derecho nacional de los Estados miembros, provocara igualmente un debilitamiento

L . .. 210

del principio de unidad de la marca comunitaria™ ~, puesto que los efectos que esta
producira en el conjunto de la Comunidad no seran idénticos, al depender los
mismos, en muchas ocasiones, de la aplicacion de un conjunto de normas

nacionales de uno o varios Estados miembros.

. EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA MARCA COMUNITARIA

1. El Principio de Autonomia en los trabajos preparatorios del

Reglamento

El Principio de Autonomia de la marca comunitaria fue enunciado expresamente por
vez primera en el Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho europeo de Marcas,
el cual sefialaba en el apartado segundo del articulo segundo que “las marcas
europeas tienen un caracter unitario y auténomo [...] que el caracter autbnomo se
basa en que estas marcas estaran tan solo sometidas a las disposiciones del

presente Convenio”.

Igualmente, el Memorandum de 1976 ademdas de sefialar que para lograr los
objetivos de la Comunidad resulta necesario el completo mantenimiento del
principio de autonomia de la marca comunitariale, sefiala que para lograrlo seria
necesario que “el caracter autébnomo de la marca comunitaria se asegurara con la

Unica aplicacion de las normas contenidas en la norma comunitaria”.

210 En este sentido, vid. Propuesta de Reglamento de marca comunitaria de 1980, Exposicién de Motivos,
la cual sefiala que “[...]Jen orden a no reducir el valor del principio de unidad de la marca comunitaria
[...] la marca comunitaria no debe estar sujeta al derecho de los Estados miembros™..

211 Commission of the European Communities, “Memorandum on the creation o an EEC trade mark”,
Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76, Fundamento 60.
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En adicion a tan contundente afirmacion, el Memorandum admitira por primera vez

que la norma comunitaria se remita al Derecho nacional, pero especificando que

74 13 H H 11212
esto podra hacerse “solo en los casos en que resulte ineludible .

Ambas afirmaciones plasmadas en el Memorandum no hacen si no confirmar la
voluntad del legislador comunitario de crear un sistema de marca comunitaria que
fuera autbnomo y por tanto dependiera exclusivamente de las normas contenidas
en el Reglamento, como Unico camino para lograr los objetivos perseguidos por la
Comunidad con la creacion de dicho sistema, y donde la posible aplicacion del
Derecho nacional gozase de un papel meramente secundario en supuestos

excepcionales y de ineludible aplicacion.

Posteriormente, en la Propuesta de Reglamento de 1980, el legislador continuara
advirtiendo que la aplicacion del Derecho nacional distorsionaria el Sistema de la
marca comunitaria, recogiendo en su exposicion de motivos que “[..] la marca

comunitaria no debe estar sujeta al derecho de los Estados miembros, excepto con

i ; »213 ol .
las excepciones previstas por este Reglamento y que “el sistema comunitario de
marcas hara posible la aplicacién [..] de un Unico derecho. En este sentido, la

actividad econdmica no serd cargada con [..] una marca distorsionada por la

Sy . »214
aplicacion de diferentes derechos .

No obstante, la Propuesta recogera la aplicacion del Derecho nacional en su articulo

12 “Aplicacion Suplementaria del Derecho nacional en relaciéon con las infracciones”

215 ~
, sefalando:

“1. Los efectos de la marca comunitaria seran establecidos Unicamente por las
provisiones de éste Reglamento. Excepto que otra cosa sea prevista en el Reglamento, las
sanciones civiles por infraccion de una marca comunitaria se regiran por el derecho de
sanciones civiles®'® por infraccion de marcas nacionales las cuales sean aplicables en el
Estado miembro en el que el Tribunal es localizado.

2. Las normas de procedimiento aplicables seran determinadas de acuerdo con el

articulo 76 y siguientes21 7

212 Memorandum 1976, Considerando 54, 60 y 63.

213 propuesta de Directiva de 1980, Exposicion de motivos.

214 propuesta de Directiva de 1980, Introduccién, parrafo 6°.

215 Antecedente inmediato del articulo 14 del Reglamento.

216 ge descarta la posibilidad de iniciar acciones penales, adn en el caso de que esta posibilidad exista para
el caso de infraccion de marcas nacionales de un Estado miembro.

21T En este sentido, el articulo 76 establece que “excepto que el Reglamento disponga otra cosa, las
acciones por infraccién de marcas comunitarias estaran sujetas a las normas procesales que sean
aplicables a las acciones por infraccién de marcas nacionales en el derecho del Estado miembro (donde
radique el tribunal)”.
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A pesar de la regulacién de dicho articulo, el legislador comunitario contindia siendo
consciente de los riesgos que implica la creacidon de un sistema en el cual resultara
aplicable el Derecho nacional, motivo por el cual en los comentarios a dicho articulo
viene afirmando que la aplicacién del Derecho nacional en el Sistema de la marca
comunitaria debe ser Unicamente con caracter subsidiario, como se desprende de

las siguientes tres afirmaciones:

a) “[...] en orden a evitar la incertidumbre con respecto al campo de aplicacion
del Derecho nacional, ha sido considerado deseable indicar expresamente que el
ambito de proteccion de la marca comunitaria se rige exclusivamente por el

Reglamento”.

b) “[...] el Reglamento define con todo detalle los efectos de la marca

o . : 218,,
comunitaria, los cuales obviamente no son gobernados por el Derecho nacional .

c) “[...] la aplicacion concurrente del Reglamento Comunitario y el Derecho

nacional pondria en entredicho el principio de la primacia de Derecho comunitario”.

2. El Principio de Autonomia en el Reglamento

El principio de autonomia de la marca comunitaria, llevado a sus Ultimas
consecuencias, implicaria que la marca comunitaria estuviera regulada Unicamente
por normas comunitarias (materiales, singularmente las contenidas en el
Reglamento 40/94, pero también a los Reglamentos de Desarrollo y los demas
textos legales comunitarios con efectos en la Unidn Europea que hayan sido
adoptados o que se adopten en el futuro), las cuales se aplicarian por una

jurisdiccion comunitaria (la cual incluiria sus propias normas procesales).

A pesar de ser esta la intencion inicial del legislador comunitario, incluyendo
Unicamente algunas excepciones a dicho principio, finalmente, como a continuacion
veremos, la aplicacion del Derecho nacional en el Reglamento resulta
tremendamente habitual, de manera que solo benévolamente podremos afirmar

que el principio de autonomia de la marca comunitaria ha sido respetado.

218 En este sentido, y como posteriormente veremos, debemos apuntar que a pesar de que esta era la
intencion del legislador, la préactica resultaba muy diferente, puesto que si bien los efectos de la marca
comunitaria se regulaban a través de determinadas normas juridicas, estas contenian conceptos juridicos
abiertos e indeterminados, los cuales debian ser desarrollados por las legislaciones nacionales, por lo que
los efectos de la marca comunitaria dependian finalmente de los derechos nacionales.
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219

No obstante lo anterior, la doctrina ha venido esforzandose en mantener la

posicion de que dicho principio constituye una de las bases fundamentales de todo

220

el sistema comunitario, limitandose a afirmar que el mismo ha sido “debilitado

sensiblemente” por el propio Reglamento al estar “sujeto a determinadas

221

excepciones” 7, y calificando la autonomia de la marca comunitaria como de

“ 5222 . - . .
meramente aparente o relativa , llegando incuso a calificar el titulo del articulo
14, “Aplicacion complementaria del Derecho nacional en materia de violacion de

marcas”, como de “pretencioso” y “engafioso”.

A pesar de dichas comprometidas afirmaciones esgrimidas por la doctrina, la cual
benévolamente ha pretendido mantener artificial y aparentemente la consideracion
de dicho principio, la realidad es que la aplicacion del Derecho nacional en el

Reglamento no se realizara ni de manera suplementaria para responder cuestiones
. ...223 . .
excepcionales y secundarias™ ", ni para salvar lagunas que se pudieran haber

I o . 224 . A .
originado en el ambito material o procesal™ ", sino que su aplicacion resultara
absolutamente indispensable para el correcto funcionamiento del Sistema de la
marca comunitaria, siendo aplicado de manera constante en relacion con multitud

de aspectos de trascendental relevancia.

Es por este motivo, por el que, consideramos que el principio de autonomia de la
marca comunitaria, no ha sido respetado en el Reglamento, con la Unica excepcion
de su vigencia en relacion con los aspectos administrativos de la marca

comunitaria.

219 a cual continta sefialando dicho principio como una de las bases sobre las que se asienta el Sistema
de la marca comunitaria. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario...,
op.cit., p. 36-37, 191-194; idem. “Los principios informadores de la marca comunitaria”, en ADI, op.cit.,
p. 26-27; CASADO CERVINO A., El sistema Comunitario..., op.cit., p. 56; KNAAK R., “Grundziige
des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht”, en GRUR Int., 2001,
Revista 8-9, p. 665-673 (especialmente 666-667).

220 pydiendo desprenderse el mismo tanto de la exposicién de motivos, como del articulo 14. Vid.
FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema ..., op.cit., p. 192, nota al pie 5.

22 CASADO CERVINO A, “El Sistema Comunitario...”, op.cit., p. 56.

222 En este sentido, el profesor FERNANDEZ-NOVOA siempre ha llamado a este principio el “Principio
de la Relativa Autonomia de la marca comunitaria”, al igual que ha considerado que la vigencia de este
principio no es absoluta sino tan sélo relativa. Vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema..., op.cit., p,
37.

22 HACKBARTH R., Grundfragen des Benutzungszwangs im ..., op.cit., p. 23-24.

224 | OBATO GARCIA-MIJAN M., La marca comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho
internacional privado del Reglamento sobre la marca comunitaria, Publicaciones del Real Colegio de
Espafia Bolonia, Zaragoza, 1997, p. 204.
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3. El debilitamiento del Principio de Autonomia por la aplicacion del

Derecho nacional de los Estados miembros

Como hemos anunciado, la aplicacién del Derecho nacional en el Reglamento de la
marca comunitaria sobrepasara ampliamente los supuestos de las excepciones,

siendo utilizado como norma complementaria y necesaria del Reglamento.

Asi, a la hora de delimitar los aspectos que son desarrollados por el Derecho
225

nacional, debe realizarse una distincion entre los aspectos reales y los
obligacionales regulados por el Reglamento:

y 226 N
a) En relaciéon con los aspectos reales de la marca comunitaria, debe

indicarse que si bien pretenden ser regulados por el Reglamento, lo son a través de
normas juridicas que normalmente, o bien contienen conceptos juridicos
indeterminados; o bien, son conceptos juridicos abiertos que necesitan ser

desarrollados por las normativas nacionales.

b) En relacion con los aspectos obligacionales, debemos diferenciar entre
aquellos que se refieren a obligaciones contractuales y los que se refieren a

obligaciones extracontractuales.

En relacidon con los aspectos contractuales, debemos sefialar que quedan fuera del

.- S 227 . .
régimen juridico general del Reglamento™ ", asi por ejemplo, un contrato de una
marca comunitaria referido a su cesion, licencia o transmision, sera regulado por el

Derecho nacional que resulte aplicable siguiendo las normas de conflicto del foro en

. L 228
materia de obligaciones contractuales™ .

225 En este sentido se manifiesta el profesor DESANTES REAL M., “La marca comunitaria y el Derecho
Internacional Privado”, en Marca y Disefio Comunitario, coord. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO A.,
Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 248-250.

226 Entre los que podriamos incluir, por ejemplo, los signos que pueden constituir una marca comunitaria;
la legitimacion para ser titular; los modos de adquisicion de una marca comunitaria; los motivos de
denegacion absolutos y relativos; los efectos que produce la marca comunitaria y los derechos que de
estos se desprenden para el titular registral de la marca comunitaria; el uso; la marca comunitaria como
objeto de propiedad (contratos de cesion, licencia, prenda o usufructo), etc.

22T En relacién con estos litigios no seran competentes los Tribunales de marcas comunitarias, sino los
tribunales que resulten competentes en virtud del articulo 106 RMC.

228 En este sentido, debemos indicar que tras la reciente entrada en vigor del Reglamento (CE) N°
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales (Roma 1) (DO 2008 n° L 177/6), el derecho aplicable se determinara (a partir
del 17 de diciembre de 2009, de acuerdo con el art. 29) conforme a dicho texto, dejando de resultar
aplicables, en todo aquello que contradiga el Reglamento, las normas conflicto del derecho internacional
privado de cada Estado miembro.

83



En relacion con los aspectos no contractuales o delictuales, entre los que se
incluyen principalmente las acciones de violacién de las marcas comunitarias y que

comprenden todos los aspectos relativos a los mecanismos juridicos de

22 . . . .
° del derecho exclusivo conferido al titular de la marca comunitaria

proteccion
frente a cualquier violaciéon y las consecuencias que de esta se derivan, al igual que
las normas procesales por las que se rigen los tribunales de marcas comunitarias,
debemos sefialar que tampoco son regulados por el propio Reglamento, siendo
necesario acudir a la aplicaciéon del Derecho nacional, con la excepcion, como
veremos, de la testimonial e incompleta regulacion del régimen de sanciones
regulado en el articulo 98 del RMC, asi como de la accién de indemnizacion por
hechos posteriores a la publicacion de la solicitud regulada en el apartado 3 del

articulo 9 del Reglamento.

Por tanto, la aplicacion del Derecho nacional, la cual seré objeto de estudio en los
siguientes capitulos de la presente memoria doctoral, no podra considerarse en
ningun caso ni como suplementaria ni como excepcional, (tal y como se aspiraba en
los trabajos preparatorios del Reglamento), puesto que resulta imprescindible para
regular aspectos fundamentales de la marca comunitaria, especialmente, en

materia de infracciones.

229 HACKBARTH R., Grundfragen des Benutzungszwangs..., op.cit., p. 23 y ss.
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CAPITULO TERCERO
EL 1US PROHIBENDI DEL DERECHO EXCLUSIVO OTORGADO AL
TITULAR DE LA MARCA COMUNITARIA

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El apartado primero del articulo 9 del Reglamento de la marca comunitaria sefiala
PP : ; i, 230 -
que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo®", exclusividad
que, como es sabido, constituye el ndcleo central y la razén de ser de cualquier
derecho de propiedad industrial, puesto que a través de la misma se otorga a su
titular tanto el derecho a utilizarla en el trafico econédmico, como el, a la postre mas
importante, de impedir a terceros que utilicen un signo que resulte idéntico o

confundible con el suyo, previamente registrado, sin su autorizacion.

Asi, a pesar de que resulta incuestionable que tan solo a través de una completa
delimitacion del contenido y alcance de dicho Derecho exclusivo se podran lograr
respetar los principios fundamentales que conforman el régimen juridico del
Sistema de la marca comunitaria, de manera que esta pueda producir los mismos
efectos en todo el territorio de la Union Europea (Principio de Unidad) y resultar
independiente de los derechos nacionales (Principio de Autonomia), el legislador
comunitario prescindié de ofrecer una regulacion detallada y precisa del mismo,
limitandose exclusivamente a reproducir, casi literalmente, el contenido del articulo

5 de la entonces vigente Directiva 89/104/CEE de armonizacion.

Dicha alternativa escogida por el legislador comunitario constituye, a nuestro modo
de ver, uno de los defectos mas importantes de los que adolece el Reglamento,
puesto que, atendiendo a los diferentes objetivos perseguidos por la Directiva y el
Reglamento (la primera, aproximar las legislaciones nacionales de los Estados
miembros en todos aquellos aspectos en los que la posible existencia de
divergencias entre las diferentes normativas podia obstaculizar tanto la libre

circulacion de mercancias como la libre prestacion de servicios, falseandose asi las

20 \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M., Manual de la
Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 637-640.
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condiciones de competencia en el mercado comun®'; y el segundo, la creacién de
un nuevo Sistema de Marcas comunitario el cual resultara independiente al de los
derechos nacionales de marcas de los Estados miembros), parece evidente que
utilizar en ambos textos la misma técnica legislativa para delimitar el derecho

exclusivo podia no resultar lo mas adecuado.

Y esto es porque, efectivamente, tomando en consideracion el objetivo perseguido
con la citada Directiva, resulta acertado que esta, en todo su articulado, regulara
Unicamente una serie de normas generales las cuales debian ser transpuestas a los
ordenamientos nacionales de los Estados miembros, cada uno de los cuales se
encargaria posteriormente de integrarlas en su legislacion nacional,
desarrollandolas y delimitando su alcance y contenido de acuerdo con los criterios
doctrinales y jurisprudenciales que a lo largo de los afios se hubieran venido
formando en el Estado miembro en cuestion. Y esto es lo que sucede,
precisamente, con la regulacion que en la Directiva se realiza en el articulo 5 del
Derecho exclusivo otorgado al titular de una marca, la cual lejos de delimitar el
contenido y alcance del mismo de manera precisa, lo hace de manera general a
través tanto de una serie de conceptos juridicos indeterminados y abiertos (por
ejemplo, “consentimiento del titular”, “uso en el trafico econémico”, “similitud entre
signos y productos”) como otros conceptos juridicos determinados pero que
necesitan ser forzosamente desarrollados para delimitar su contenido y alcance

(por ejemplo “Riesgo de confusion”, “Riesgo de asociacion”, etc.).

No obstante lo anterior, queremos reiterar que si bien dicha regulacién del Derecho
exclusivo otorgado al titular de una marca podia resultar valida y acorde con el
objetivo perseguido por la Directiva®®*? de armonizar el Derecho nacional de marcas
de los Estados miembros, no parece ser, bajo nuestro punto de vista, la mas
adecuada para ser incorporada en el Reglamento de la marca comunitaria, el cual,
por un lado, establecia un nuevo sistema juridico de marcas comunitario carente de
cualquier tipo de antecedente doctrinal o jurisprudencial supranacional que pudiera
contribuir a delimitar su contenido y alcance, asi como a definir y desarrollar los
conceptos juridicos abiertos e indeterminados que se incorporan en el mismo; y por
otro lado, que debiera respetar los principios de unidad y autonomia, para lo cual
debia producir los mismos efectos en todo el territorio y no depender del Derecho

nacional de ninguno de los Estados miembros.

231 primer considerando de la Directiva.

232 pyesto que en todos los Estados miembros se contaba con una abundante coleccién de doctrina y
jurisprudencia que ayudaria a interpretar y desarrollar el contenido del derecho exclusivo propuesto por la
Directiva.
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Sea como fuere, la realidad es que atendiendo a la regulacion que en el articulo 9
del Reglamento se realiza del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca
comunitaria, debe entenderse que en un primer momento de aplicacion del
Reglamento resultara inevitable para los tribunales de marcas comunitarias (que
como es sabido, no dejan de ser tribunales que se encuentran dentro de la
jurisdiccion ordinaria de los Estados miembros) interpretar dicho derecho exclusivo
influenciados por su propio Derecho nacional de marcas y guiados por los criterios
que tradicionalmente se mantuvieran en la doctrina y jurisprudencia de sus
respectivos ordenamientos juridicos nacionales, de manera que los principios
basicos de unidad y autonomia de la marca comunitaria, sobre los que se pretendia
asentar el Sistema de la marca comunitaria, resultaban indudablemente

quebrantados, produciéndose asi una evidente deformacion del sistema.

No obstante lo anterior, dicha deformaciéon del Sistema de la marca comunitaria ha
ido gradualmente corrigiéndose durante los quince afios que lleva en
funcionamiento gracias al paulatino desarrollo, con un indudable influjo unificador,
de un verdadero “Derecho europeo de Marcas” formado a través tanto de la
abundante doctrina jurisprudencial comunitaria que emana del Tribunal General de
la Unién Europea y del Tribunal de Justicia de la Unién Europea®?, como de las
diferentes resoluciones administrativas que emanan de la OAMI?**, Asi las cosas, si
bien es cierto que ha ido desarrollando el derecho exclusivo conferido a la marca
comunitaria a través de una serie de criterios y pautas que deben seguir los
tribunales para su correcta delimitacion, no lo es menos que en muchas ocasiones
resulta una tarea extremadamente ardua y compleja la de encontrar y valorar, de
manera uniforme, los criterios y pautas establecidos por ese “Derecho europeo de
Marcas” para determinar el contenido y alcance del derecho exclusivo y, en los

casos de infraccion, realizar el juicio valorativo sobre la misma.

Por este motivo, en la actualidad los tribunales de marca comunitaria tienen en
ocasiones la tentacion de hacer tabula rasa de los mismos e interpretarlos de
manera general de acuerdo a sus propias tradiciones juridicas con las que estan
plenamente familiarizados, de forma que a la hora de analizar la dimension
negativa del ius prohibendi ante una infraccion del derecho exclusivo otorgado al

titular de una marca comunitaria, materia de trascendental importancia en

2% Gracias en gran medida a las cuestiones prejudiciales que los Tribunales de marcas comunitarias se
han visto forzados a plantear ante los mismos, destacandose especialmente las sentencias Sabel, Canon y
Lloyd.

2% |as cuales se encuentran, en Gltimo caso, sujetas al control del propio Tribunal de Justicia.
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cualquier Derecho de Marcas, podran otorgar mayor o menor relevancia tanto a los
criterios generales para su determinacion (p.ej., la existencia de consentimiento, el
uso en el trafico econdmico, el andlisis desde un triple plano entre los signos, su
semejanza aplicativa, el consumidor medio, el grado de distintividad, el elemento
dominante, la vision de conjunto, etc.), asi como a los criterios que deben utilizarse
para la correcta delimitacion de los mismos, todo lo cual influye de manera
absolutamente trascendental en la delimitacion del derecho exclusivo otorgado al
titular de la marca comunitaria, y por tanto, en los principios de unidad y

autonomia en los que se pretende asentar el Sistema de la marca comunitaria.

En conclusion, si bien resulta por todos sabido que, con caracter general, a la hora
de analizar la infraccion del derecho exclusivo otorgado al titular de una marca, el
analisis de los criterios aplicables asi como de las similitudes o las diferencias tanto
entre los signos como entre los productos enfrentados resulta muy poco firme, vy
donde las apreciaciones subjetivas entran facilmente en juego, mayores dificultades
y discrepancias producira dicho analisis en el Sistema de la marca comunitaria si no
fijamos con exactitud su contenido y alcance y, ademas, lo dejamos en manos de
los tribunales de marcas comunitarias los cuales, como es sabido, se encuentran

dispersos en veintisiete Estados miembros.

Adicionalmente debe sefialarse que dichos tribunales de marcas comunitarias, que
no son sino o6rganos jurisdiccionales nacionales con competencia en materia de
marcas comunitarias, se encontraran inevitablemente influenciados por su propio
Derecho nacional, y sus decisiones no seran sometidas a revision por ningun
tribunal superior jerarquico europeo el cual pudiera corregir e interpretar sus
decisiones de manera uniforme segun el Derecho europeo de Marcas, sino que
seran Unicamente controladas en segunda instancia a través, nuevamente, de
organos jurisdiccionales nacionales los cuales adoleceran de los mismos vicios que

los tribunales de instancia.

Por todo lo expuesto, el objetivo del presente capitulo sera el de analizar el ius
prohibendi del Derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria, examinando a
través del Derecho europeo de Marcas, en primer lugar, los requisitos previos para
su ejercicio (la existencia de consentimiento del titular y el uso en el trafico
econdmico), para a continuacion entrar a examinar en profundidad el ejercicio del
ius prohibendi ante las dos categorias clasicas de infraccion del derecho sobre la

marca y que fueron armonizadas en el apartado primero de la derogada Directiva
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89/104/CEE®*® (i) la utilizacién de signos idénticos a la marca comunitaria para
productos y/o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada y
(ii) la utilizacion de signos idénticos o similares a la marca comunitaria para
productos y/o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté
registrada cuando dicho uso implique un riesgo de confusidon o de asociacion con la

marca anterior.

Para ello, analizaremos de manera conjunta tanto las decisiones del Tribunal
General de la Union Europea y del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, como
las resoluciones administrativas que emanan de la OAMI?*®, atendiendo no solo al
conjunto de criterios que se desprenden de las mismas, sino también a la
interpretacion que de estos vienen realizandose, todo ello con la finalidad de
exponer al final del capitulo una guia que reuna dichos criterios y pautas de manera
que la misma pueda ser utilizada por todos los usuarios del Sistema de la marca
comunitaria para valorar los mismos con mayor uniformidad y objetividad, y la cual
pueda contribuir a la reducciéon de la influencia del Derecho nacional de los Estados
miembros a la hora de analizar el ius prohibendi de la marca comunitaria, logrando
asi un mayor respeto de los principios de unidad y autonomia de la marca

comunitaria.

1. EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

Como ya sabemos, el apartado primero del articulo 9 del Reglamento de la marca

comunitaria indica de modo expreso que “La marca comunitaria confiere a su titular

238

un derecho exclusivo”, exclusividad®®’ que no es sino una nota comn®®? a todos los

2% |_La norma contenida en dicho apartado primero desempefia un papel fundamental en la armonizacion y
definicion del ius prohibendi del derecho exclusivo otorgado a los titulares de marcas ‘ordinarias’ en la
UE, motivo por el cual el objeto del presente capitulo sera su andlisis en profundidad con la intencion de
que nos sirva de utilidad para desarrollar el derecho exclusivo otorgado al titular de la marca
comunitaria. Por tanto, no sera objeto del presente trabajo el analisis del ius prohibendi en relacion con la
infraccién de marcas notorias 0 renombradas, puesto que el mismo excederia el &mbito del presente
trabajo.

2% | as cuales como sabemos estan sujetas a control mediante la presentacion del oportuno recurso ante el
Tribunal General de la Unién Europea.

27 a concesion de un derecho exclusivo sobre los derechos marcarios ha sido recogido tanto en el
articulo 5 de la Version codificada de la Directiva de Armonizacién (Directiva 2008/95/CE), como en el
articulo 16 del ADPIC, el cual regula el derecho exclusivo minimo que debe otorgarse a un derecho de
marca registrado y que debe ser garantizado por todos los Estados miembros que forman parte de la OMC
en sus legislaciones nacionales En este sentido, vid. Asunto C-245/02, de 16 de noviembre de 2004,
Anheuser-Busch Inc. (considerando 67 y 72). Igualmente, vid el “Annual Report of the WTO Appellate
Body”, de 2 de enero de 2002.

2% Asi se reconoce, en todos los ordenamientos marcarios nacionales, como por ejemplo: Articulo 34 de
la Ley Espafiola de Marcas; articulo 14 de la Ley Alemana de Marcas (§ 14 Ausschliepliches Recht des
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derechos de Propiedad Industrial®*®

, que se encuentra intimamente ligada con la
funcién indicadora del origen empresarial que la marca desempefia®®®, y que se
manifiesta a través de dos dimensiones contrapuestas e inescindibles: (i) la faceta
positiva o ius utendi, que implica que el titular de la marca comunitaria esta
facultado para utilizarla?**; y (ii) la faceta negativa o ius prohibendi, a la postre mas
importante puesto que es precisamente esta la que garantiza el uso pacifico de la
marca por parte de su titular, y la cual implica que el titular esta facultado a
prohibir el uso por un tercero de cualquier signo idéntico, confundible o asociable

242

con su marca registrada sin su autorizacion para identificar los mismos o

similares productos o servicios®*3,

1. Dimensioén positiva del derecho exclusivo

En relacion con la dimension positiva del derecho exclusivo sobre la marca
comunitaria debemos sefalar que el Reglamento, siguiendo la Primera Directiva de
armonizacion, no desarrolla las facultades que integran el ambito de dicho derecho
de exclusiva, si bien éstas se desprenden a sensu contrario del propio tenor literal
de las normas y del objeto del derecho a tutelar, asi como del conjunto de
facultades®**, derechos y obligaciones que se imponen al titular de la marca

comunitaria®*®.

Inhabers einer Marke); articulo 1 de la Ley de Marcas Italiana (Codice della proprieta industriale); y
articulo L 713-1 del Codigo de la Propiedad Intelectual Francés (Code de la Propriété Intellectuelle).

2% Los derechos de propiedad industrial tradicionalmente han sido considerados como derechos
subjetivos absolutos que otorgan un derecho de exclusiva a su titular. En este sentido, vid. WILL, STH.,
Der Markenschutz nach 814 Markengesetz, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, p.80.

240 para poder garantizar que todos los productos o servicios de la misma clase e identificados con un
mismo signo, gozan de la misma procedencia empresarial, resulta imprescindible establecer expresamente
el caracter exclusivo del derecho otorgado al titular de la marca. En este sentido, véase: Asunto C-206/01,
de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club; Asunto C-245/02 (op. cit.); y Asunto C-2/00, de 14
de mayo de 2002, Holterhoff.

241 Entendido en sentido amplio, es decir, usarla, conceder licencias, cederla, etc.

242 Debemos destacar que, como sefiala el profesor FERNANDEZ-NOVOA, ambas facetas no coinciden,
puesto que si bien la faceta positiva faculta al titular a utilizar el signo registrado como esta registrado, la
faceta negativa amplia su &mbito tanto a los signos iguales como a los signos confundibles, incluyendo
igualmente tanto los productos o servicios idénticos como los similares. Esta faceta negativa, como a
continuacion veremos, gira en torno al riesgo de confusidn y asociacion, y en relacion con la marca
renombrada, hay que relacionarla con el riesgo de debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca. En
este sentido Vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El sistema comunitario..., op.cit. p. 195-196.

243 A\ excepcion de los casos en los que la marca comunitaria goce del estatus de notoria o renombrada, en
cuyo caso se producira la quiebra de la regla de la especialidad.

44 por ejemplo, la facultad del titular de usar su marca en el mercado, de aplicarla en los productos o
servicios que comercialice, utilizarla en la publicidad, correspondencia, documentos mercantiles,
explotarla econémicamente de forma directa, a través de una cesion, o de forma indirecta, a través de una
licencia, etc.

245 Esta misma técnica legislativa es seguida, por ejemplo, en los articulos 14 y 15 de la Ley de Marcas
Alemana de 1994, asi como en los articulos 713-2 y 713-3 del Cédigo de Propiedad Intelectual Francés
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En efecto, el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la
misma y, por consiguiente, la facultad de usar el signo de manera exclusiva y
excluyente para los productos o servicios para los que se concedio el registro. Dicha
facultad de uso, no se reconoce de manera explicita en el Reglamento de la marca
comunitaria, el cual sigue al dictado en este punto el contenido del articulo 5 de la
Directiva de Armonizacion, la cual al delimitar los derechos conferidos por la marca,
invoca Unicamente la faceta negativa atribuida al derecho exclusivo. No obstante lo
anterior, si el articulo 15 del Reglamento sefiala que el titular de la marca
comunitaria tiene la obligacion de usarla, impidiendo de esa manera las sanciones
aparejadas a la falta de uso, parece evidente que, a pesar de no recogerse
explicitamente, el legislador comunitario atribuye implicitamente la dimension
positiva al derecho sobre la marca comunitaria, confiriendo asi a su titular el

derecho exclusivo a utilizarla en el trafico econémico.

En cualquier caso, y como sostiene el profesor FERNANDEZ-NOVOA, no debe darse
mayor trascendencia a la omisién en el Reglamento de dicha dimensién positiva del
derecho, puesto que si bien podria considerarse positivo contraponer explicitamente

la dimensién positiva y la negativa®*®

, la propia dimensidon negativa inherente a la
marca constituye la mas eficaz garantia uso del signo registrado por parte del

titular de la marca*’.

2. Dimensién negativa o ius prohibendi del derecho exclusivo

La dimension negativa del derecho sobre la marca, o lo que es lo mismo, el nucleo
del derecho sobre la marca -puesto que a través del mismo el titular de un derecho
registrado puede ejercitar su ius prohibendi- configura, junto a la dimension

positiva que hemos sefialado, el contenido del derecho exclusivo sobre la marca.

de 1994. Por el contrario, en Espafia, la Ley 17/2001, de marcas, como ya hiciera la Ley de marcas de
1988 (articulos 30 y 31), contrapone en el articulo 34 la dimension positiva y negativa del derecho sobre
la marca.

248 En relacion con el relieve de regular explicitamente la dimensién positiva del derecho sobre la marca,
el profesor BERCOVITZ sostiene que el aspecto positivo del derecho exclusivo sobre la marca tiene
importancia, porque permite al titular utilizar la marca sin incurrir por ello en el riesgo de violar el
derecho exclusivo correspondiente al titular de una marca o signo distintivo anterior ni de violar derechos
de la personalidad, de la propiedad industrial o del derecho de autor. Por este motivo sostiene que para
que poder ejercitar acciones contra el titular de la marca, por el hecho de utilizarla, serd necesario que
previa o simultdneamente se ejercite la accion de nulidad de la marca concedida. Vid. BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, R., Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en el trafico econémico,
Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 138 y ss.

7 \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario..., op.cit., p. 196.
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A través de dicha dimension negativa, regulada en el apartado primero del articulo
9 del Reglamento, el cual nuevamente sigue literalmente el contenido del apartado
primero articulo 5 de la Directiva®*®, se faculta al titular de la marca comunitaria
para prohibir a cualquier tercero el uso de un signo que sea idéntico o confundible

con la marca registrada

De esta manera, el alcance de dicha dimension negativa resulta mayor que el de la
dimensidn positiva, puesto que el mismo se extiende no sélo a los signos idénticos,
sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos idénticos
o similares, motivo por el cual dicha dimension negativa del derecho viene

vinculandose tradicionalmente con el riesgo de confusion?*°

Yy, mas concretamente,
considerando que una de las funciones fundamentales de la marca es distinguir el
origen empresarial de los productos o servicios que identifica, con la confusiéon o

asociacion sobre el origen del producto o servicio identificado por la marca.

Analizaremos a continuacion de manera detallada el alcance de dicha dimension
negativa o ius prohibendi, bajo la exclusiva perspectiva del Derecho europeo,
prestando especial atencién a las decisiones que emanan tanto de los Tribunales
Europeos como de las Divisiones de la OAMI que tienen encomendada la tarea de

interpretar el contenido del Reglamento de la marca comunitaria.

3. Requisitos para el ejercicio del ius prohibendi

El apartado primero del articulo 9%°° “Derecho conferido por la marca comunitaria”
establece que el titular de la marca comunitaria estara legitimado para prohibir a
cualquier tercero el uso de un signo que pertenezca a alguna de las tres categorias

delimitadas por el mismo. Dicho apartado sefiala:

“|_a marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular esta habilitado®®

para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el trafico econémico:

8 |a regulacion de la dimension negativa del derecho exclusivo de la marca en la Directiva ha sido
considerada como “fundamental” para garantizar una proteccién uniforme en todas las legislaciones de
todos los Estados miembros. En este sentido, vid. Asunto C-206/01, Arsenal Football Club, op.cit.,
fundamentos juridicos 43 a 45.

249 FERNANDEZ-NOVOA, C., Derecho de Marcas, op.cit., p. 163.

20 Dicho apartado recoge el contenido de la norma contenida en el articulo 5 de la Directiva de marcas, si
bien incluye la regulacién sobre la proteccion de la marca renombrada.

21 | a version espafiola del Reglamento emplea el participio “habilitado”, cuando atendiendo a otras
versiones linglisticas del Reglamento lo mas correcto parece que hubiera sido utilizar el término
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a) De cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada.

b) De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria, y por ser los
productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares,
implique un riesgo de confusion por parte del pablico; el riesgo de confusion incluye el riesgo
de asociacion entre el signo y la marca

c) De cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no
sean similares a aquellos para los cuales esté la marca comunitaria, si ésta fuera renombrada en
la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del caracter
distintivo o del renombre de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos™.

A la vista de dicho apartado, puede observarse como el legislador comunitario
determina el alcance del ius prohibendi mediante la regulacion de tres diferentes
categorias de infracciones, siempre y cuando se cumplan dos requisitos previos: (i)
que no exista consentimiento del titular, y (ii) que el signo infractor se utilice en el

trafico econémico.

3.1. Que no exista consentimiento del titular

La falta de consentimiento del titular es un requisito sine qua non para que el titular
de la marca comunitaria pueda ejercitar el ius prohibendi que le otorga el derecho

exclusivo sobre la marca.

En aquellos casos en los que el tercero que hace un uso de un signo idéntico o
confundible con la marca comunitaria del titular no alegue la existencia de
consentimiento para usar en el trafico econémico el signo controvertido, se
entendera que no existe tal consentimiento, y por tanto, que se cumple el primero
de los requisitos impuestos por el legislador comunitario para ejercitar por el titular

de la marca comunitaria el ius prohibendi.

Las dificultades apareceran en aquellos casos en los que el tercero que haga uso de
un signo idéntico o confundible con el del titular de la marca comunitaria se oponga
a la prohibicidon de usar su signo al considerar que existia un consentimiento previo

por parte del titular de la marca comunitaria.

La apreciacion o no de la existencia de dicho consentimiento debera realizarse, en

todo caso, atendiendo a criterios comunitarios, independientemente de que estos

“legitimado”. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas,
op.cit., nota al pie pp. 197.
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coincidan o no con los criterios nacionales que el Tribunal de marcas comunitarias

nacional competente aplique respecto a las marcas nacionales.

En este sentido, a continuacion vamos a sefialar algunos principios extraidos de
algunas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que
pueden ser tomados en consideracion para analizar la posible concurrencia o no de
consentimiento por parte del titular de una marca comunitaria a la utilizacion en el
trafico econémico, por un tercero, de un signo de los sefialados en las letras a), b)

y c¢) del apartado primero del articulo 9 del RMC. Son los siguientes:

1.- En primer lugar, el consentimiento deberd ser claro e inequivoco, como
por ejemplo aquel que se encuentre reflejado por escrito o por cualquier otro
medio que permita comprobar fehacientemente y sin ningun género de duda
que el mismo ha sido otorgado, recayendo, en cualquier caso, la carga de la
prueba de la existencia de dicho consentimiento en la parte que alegue su

existencia®®?.

2.- En segundo lugar, dicho consentimiento abarcara, uUnicamente, los
productos o servicios respecto a los cuales se otorga, sin que pueda
deducirse que el mismo existe, en ningln caso, respecto a otros productos o

servicios respecto a los cuales la marca se encuentre registrada®>.

3.- En tercer lugar, en determinadas circunstancias especiales se podra
entender que existe un consentimiento implicito a la utilizacion de la marca
por un tercero, siempre y cuando los factores tomados en consideracion
para valorar la existencia de dicho consentimiento prueben de manera
inequivoca y sin ningun género de dudas que el titular de la marca

24 como podria ser, por

comunitaria ha otorgado dicho consentimiento
ejemplo, (i) la renuncia expresa de este a ejercitar las acciones en defensa
de su marca que derivan del ejercicio del ius prohibendi otorgado a su
marca, o (ii) la autorizacion a comercializar un determinado producto o

servicio el cual se encuentra identificado con la marca, etc.

52 En este sentido, vid. las resoluciones del TIUE en los Asuntos C-414/99, C-415/99 y C-416/99, todos
ellos de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff.

253 Sentencia recaida en el Asunto C-173/98, de 1 de julio de 1999, Sebago y Ancienne Maison Dubois et
Fils (comentarios a dicha sentencia pueden encontrarse en [1999] ECR 1-4103; asi como en [1999]
E.T.M.R. 681).

2% En este sentido, vid. las citadas sentencias del Asunto Zino Davidoff (C-414/99, C-415/99 y C-416/99).
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4.- Finalmente, atendiendo a las importantes consecuencias que la
existencia o no de consentimiento pueden provocar, no se podra considerar
que existe un consentimiento implicito en el mero silencio o aquiescencia del
titular de la marca comunitaria, asi como por el hecho de sefialar que el uso
de la marca no se ha realizado en contra de la voluntad del titular de la
marca comunitaria®>®, puesto que ninguno de los dos casos ambos casos
podria considerarse que pruebe de manera inequivoca y sin ningdn género

de dudas el otorgamiento de dicho consentimiento.

3.2. Que se produzca un uso en el trafico econémico

El segundo requisito para poder ejercitar el ius prohibendi inherente a la marca
comunitaria es que el signo frente al cual se ejercita se “use en el tréafico

econémico”.

El legislador comunitario, al hilo del contenido del apartado primero del articulo 5
de derogada Directiva 89/104, asi como del articulo 16 del ADPIC, establece que el
signo frente al que se pretende ejercitar el ius prohibendi debe ser utilizado en el

trafico econdmico, si bien no desarrolla el alcance de dicha expresion.

Afortunadamente, el Tribunal de Justicia de la Unién Europea ha tenido la ocasion
ya de pronunciarse sobre el alcance y significado de la expresion “tréfico

econdmico” en varios asuntos.

Asi, en un primer momento en el Asunto C-63/97, de 23 de febrero de 1999, BMW,
el TIUE sefalé que el uso de la marca BMW para anunciar al puablico que una
empresa tercera efectla la reparacion y el mantenimiento de productos que llevan
dicha marca o que estd especializada o es especialista en dichos productos,
constituye, un uso “en el trafico econémico” en el sentido de los apartados 1 y 2 del
articulo 5 de la Directiva de Marcas, ya que se trata de uno de los casos de la lista

no exhaustiva®® de actos prohibidos en el articulo 5.3%°’

2% 1gualmente vid. las precitadas sentencias del Asunto Zino Davidoff.

26 A saber, (i) poner el signo en los productos o en su presentacion; (ii) ofrecer los productos,
comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; (iii) importar
productos o exportarlos con el signo; (iv) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
7 Considerando 41.
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Con posterioridad a dicha resolucion, el Tribunal de Justicia de la Union Europea ha
entrado a analizar con mayor detalle el alcance y significado de la expresiéon “uso
en el trafico econémico” en otros diferentes asuntos®®, sefialando que el uso de un
signo se considerara que se realiza “en el trafico econdmico”, cuando dicho uso
tenga lugar en el contexto de una actividad comercial con vistas a obtener una
ventaja econdmica, y no cuando se realice Unicamente con caracter privado,

precisando posteriormente®®

que el uso se producird en el contexto de una
actividad comercial cuando el mismo esté destinado a ‘situar o colocar’ los

productos o servicios en el mercado.

Adicionalmente a lo expuesto debemos sefialar que en el citado Asunto Arsenal de
12 de noviembre de 2002, el Tribunal de Justicia apunt6 en el considerando 42 que
resulta igualmente necesario determinar si el articulo 5, apartado 1, letra a) de la
Directiva faculta al titular de la marca para prohibir cualquier uso por un tercero en
el trafico econdmico de un signo idéntico a la marca para productos o servicios
idénticos a aquéllos para los que la marca esta registrada —tesis extensiva- o si este
derecho de oposicion exige un interés especifico del titular en su condicién de titular
de la marca, en el sentido de que el uso del signo de que se trata por un tercero
debe afecta o poder afectar a alguna de las funciones de la marca para que el

260 _tesis restrictiva-.

titular pueda ejercer su derecho de oposiciéon
Pues bien, a pesar de que siguiendo el tenor literal del articulo 5.1 de la derogada
Directiva 89/104/CEE y del articulo 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria se
aboga por la tesis extensiva -al indicar la facultad de prohibir el uso de un signo
idéntico o confundible en el trafico econdmico-, tanto el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea como un destacado sector de la doctrina?®* han apostado por la tesis

restrictiva.

28 Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (considerando 40); Asunto C-
48/05, de 25 de enero de 2007, Adam Opel (considerando 18); Asunto C-325/06 P, de 20 de marzo de
2007, Galileo International Technology and Others/Commission (considerando 32); y Asunto C-17/06, de
11 de septiembre de 2007, Céline (considerando 17).

29 Asunto C-16/03, de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (comentarios a esta sentencia pueden
encontrarse en [2004] ECR 1-11313; y [2005] E.T.M.R. 28).

260 £ profesor FERNANDEZ-NOVOA sefiala que si bien las afirmaciones realizadas por el TIUE en este
punto se realizan en relacién con el supuesto de doble identidad de signos y productos, resulta indudable
que las mismas pueden ser trasladadas a la hipotesis de la semejanza de los signos y productos o servicios
que genera el riesgo de confusion. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
op.cit., p. 439.

261 E| profesor FERNANDEZ-NOVOA comparte las conclusiones alcanzadas en este sentido por el
profesor GARCIA VIDAL, el cual ha analizado en profundidad dicho articulo, llegando a la conclusion
de que la Directiva 89/104/CEE también exige en su articulo 5.1. que el uso se realice a titulo de marca.
Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 439; GARCIA VIDAL,
A., El uso descriptivo de la marca ajena, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 68 y ss.
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En este sentido, en el previamente citado asunto Arsenal, con posterioridad a la
aclaracion efectuada sobre el alcance del término “uso en el trafico econémico”, el
TJUE procedi6 a analizar la norma contenida en la letra a) del apartado primero del
articulo 5 de la derogada Directiva, el cual resulta idéntico al regulado en el
Reglamento de la marca comunitaria, afirmando que si la Directiva ha sido
concedida para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos
como titular de la marca, esto es, para garantizar que la marca pueda cumplir las
funciones que le son propias, el ejercicio de dicho derecho debe quedar reservado
para aquellos casos en los que “el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda
menoscabar las funciones de la marca, y en particular, su funcion esencial

consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto”?®?.

En este sentido, continda sefialando la sentencia que “el titular no puede prohibir el
uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquéllos para los
cuales se registré la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios
como titular de la marca, habida cuenta de las funciones de ésta. Asi pues,
determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ambito de
aplicacion del articulo 5.1 de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los
intereses que pretende proteger esta disposicion, y por tanto, no se incluyen en el

concepto de uso a los efectos de dicha disposicion”?°3.

En esta misma linea se ha manifestado posteriormente el TJUE en el Asunto
Robelco®®®, afirmando que el uso de un signo con una finalidad diferente a la de
distinguir los productos o servicios®®® se encuentra fuera del ambito del ius
prohibendi del titular de la marca, sefialando que “del tenor literal del art.5,
apartado 5, de la Directiva se desprende que la armonizacion llevada a cabo por los
apartados 1 a 4 de dicho articulo no afecta a las disposiciones nacionales relativas a
la proteccion de un signo contra un uso que tenga lugar con fines diversos a los de

distinguir productos o servicios (...)"?%.

%62 Considerando 51.

%63 Considerando 54. En relacion con los usos meramente descriptivos, vid. Asunto C-2/00, de 14 de
mayo de 2002, Holterhoff.

264 Asunto C-23/01, de 21 de noviembre de 2002, Robelco.

265 Funcién originaria de la marca. Por otro lado, debe recordarse que el articulo 4 del Reglamento
“Signos que pueden constituir una marca comunitaria’, asi como el articulo 2 de la Directiva 89/104/CEE
“Signos que pueden constituir una marca” sefiala que podra constituirse como marca cualquier signo,
susceptible de representacion grafica, a condicién de que tal signo sea apropiado para distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

266 Considerando 30. Para un anélisis en profundidad de dicha resolucién vid. [2002] ECR 1-10913; 2003
[E.-T.M.R.] 52.
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En conclusion a lo expuesto podemos sefialar que el titular de la marca comunitaria
podra hacer uso del ius prohibendi que le otorga el derecho exclusivo conferido a la

marca cuando se cumplan los siguientes tres requisitos:

a) La utilizacion por un tercero, sin su consentimiento, de un signo en uno de
los tres supuestos contemplados en las letras a), b) y c¢) del apartado

primero del articulo 9.

b) Dicho uso debe realizarse en el trafico econdmico, es decir, en el contexto de

una actividad comercial con vistas a obtener una ventaja econémica.

c) Dicho uso debe realizarse a titulo de marca®®’, indicando en el tréfico

economico el origen empresarial de los productos o servicios que identifica.

11l. EL EJERCICIO DEL IUS PROHIBENDI ANTE LA UTILIZACION DE
CUALQUIER SIGNO IDENTICO A LA MARCA COMUNITARIA PARA
PRODUCTOS O SERVICIOS IDENTICOS A AQUELLOS PARA LOS
QUE LA MARCA ESTE REGISTRADA

La letra a) del apartado primero del articulo 9 regula el primero de los tres
supuestos en los que el titular de una marca comunitaria puede ejercitar el ius
prohibendi inherente a su derecho exclusivo, sefialando que el titular de la marca
comunitaria esta facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, en el trafico
econdmico, de cualquier “signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o

servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada”.

Asi, en virtud de dicha norma, el ejercicio del ius prohibendi del titular de la marca
dependera unicamente de la comprobacion de dos requisitos, a saber, la identidad
entre los signos y la identidad entre los productos o servicios, de manera que su
mera estimacion implicar4d, de manera automatica, y sin necesidad de
comprobacién alguna ulterior, la vulneracion per se del derecho exclusivo otorgado
al titular de la marca comunitaria, teniendo a su alcance las oportunas acciones

para la defensa de su derecho exclusivo infringido.

%67 E| profesor FERNANDEZ-NOVOA sefiala que se producira un uso a titulo de marca cuando el
producto sea identificado con el signo de manera que previsiblemente captara la atencion de los
consumidores. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, op. cit., pp. 440.
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De esta manera, el legislador comunitario, al igual que la mayoria de legislaciones
nacionales de marcas, decide prescindir en estos supuesto de doble identidad entre
signos y productos o servicios, de la constatacion del riesgo de confusion en los
consumidores, puesto que el mismo se entiende implicitamente contenido en la

constatacion de la mencionada doble identidad?®®.

No obstante lo anterior, y si bien a priori puede parecer que nos encontramos ante
un supuesto de ejercicio del ius prohibendi del titular de la marca comunitaria que

no ocasiona ninguna complicacion®®®

, lo cierto es que en ocasiones puede resultar
problematica la constatacion de la identidad entre los signos (sobre todo cuando se
realice una comparacion entre marcas mixtas) y, sobre todo, entre los productos,
puesto que la existencia de pequefias e insignificantes diferencias entre los mismos
puede resultar en ocasiones insuficiente para descartar la identidad entre los

mismos, con las consecuencias que, como acabamos de sefialar, ello conlleva.

Por este motivo, a continuacion analizaremos, de manera separada, el requisito de
la identidad entre los signos y la identidad entre los productos y/o servicios, con el
propodsito de proponer algunas pautas orientadoras que pueden ser tomadas en
consideracion, como punto de partida, para realizar la delicada operacion
consistente en apreciar la doble identidad en aquellos supuestos que la identidad no

sea absoluta sino que exista alguna diferencia entre las mismas.

1. La identidad entre los signos

En primer lugar debemos detenernos en analizar cual es el alcance del significado
del término “identidad” entre los signos, puesto que si bien atendiendo a su
significado semantico no deberia existir ningln problema en su constatacion, en la
practica, como a continuacién veremos, en algunas ocasiones se ha venido
constatando la identidad entre signos entre los cuales existian algunas pequerfias

diferencias.

268 Nos encontramos ante un supuesto de riesgo de confusion in re ipsa. En este sentido, el articulo 16.1
del TRIPS sefiala que en el caso de que se use un signo idéntico paa bienes o servicios idénticos, se
presumird que existe un riesgo de confusion. En este sentido vid. Resolucion R1396/2005-1, de 22 de
noviembre de 2006, Boston Scientific Limited.

269 En este sentido se manifiesta el profesor FERNANDEZ-NOVOA, el cual sefiala que los casos de
doble identidad no son problematicos, puesto que el Tribunal de marcas comunitarias podra decidir, al
primer golpe de vista, si existe la doble identidad. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El
Sistema Comunitario..., op.cit., p. 198
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En este sentido, tanto la Sala de Recursos de la OAMI en la decision LTJ-
Diffusion®’®, como posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el

mismo asunto®’*

, ho han dudado en sefalar que, de manera general, el término
“identidad” debe ser interpretado restrictivamente, de manera que Unicamente
existira identidad entre los signos confrontados cuando resulten idénticos en todos

sus aspectos y sin que exista ninguna modificacién o adhesién a los mismos?’2.

El TIUE justifica dicha interpretacion restrictiva sefialando que, puesto que en el
caso de que exista una doble identidad se entenderad automaticamente que existe
un riesgo de confusion, resulta apropiado que en aquellos supuestos en los que la
identidad no sea absoluta, deba probarse la existencia del riesgo de confusion en
los consumidores®’®, respetandose ademas asi la diferencia establecida por el
legislador comunitario entre las normas contenidas en el articulo 9.1.a) y 9.1.b) del

Reglamento.

No obstante lo anterior, la misma Sentencia posteriormente?’ ha relativizado dicha
interpretacion ‘estricta’ del concepto de identidad, al sostener que puesto que la
percepcion de la identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una
comparacion directa de todas las caracteristicas de los elementos comparados, la
existencia de diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden no ser
apreciadas por el consumidor medio, por lo que el articulo 5(1)(a) de la Directiva
debe ser interpretado en el sentido de que un signo resulta idéntico a otro cuando
reproduzca, sin ninguna modificacion o adhesion todos los elementos que
constituyen la marca, o cuando la impresion global de los signos enfrentados
contiene diferencias tan insignificantes que podrian no ser apreciadas por el

consumidor medio?”®

, €l cual raramente realizara una comparacion directa entre los
signos enfrentados y prestara mayor o menor atencion a los mismos dependiendo

de la naturaleza de los productos o servicios enfrentados.

En cualquier caso, debe sefialarse que, en nuestra opiniéon, el término “diferencias

insignificantes” debera ser interpretado muy restrictivamente, puesto que de lo

270 Resolucion de la Sala de Recursos R0001/2000-3, de 19 de junio de 2002, LTJ-Diffusion.

21t Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003, LTJ-Diffusion. Para un estudio en profundidad de dicha
resolucion, vid. [2003] ECR 1-2799, [2003] E.T.M.R. 83

272 |déntica tesis sostiene GOMEZ MONTERO, el cual al analizar el articulo 9 del Reglamento, sostiene
que solo sera ‘idéntico’ el signo que reproduzca ‘tal cual’ el distintivo que constituye la marca
comunitaria. En este sentido, vid. GOMEZ MONTERO, J. “Derecho conferido por la marca
comunitaria”, en Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, op.cit., p. 128.

273 Considerando 50-52.

2% Considerando 53.

275 Debiendo apropiarse en este punto el concepto de consumidor medio, bien informado, razonable atento
y perspicaz, propio del analisis del riesgo de confusion del articulo 9.1.b).
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contrario estariamos absorbiendo dentro del supuesto de la identidad contemplado
en la letra a) del apartado primero del articulo 9, supuestos de similitud que
deberian englobarse dentro de la norma contenida en la letra b) del mismo

apartado y articulo, con las citadas ventajas que ello conlleva®’®.

De esta manera, con fines ilustrativos, a continuacién vamos a exponer algunas
pautas, extraidas del Derecho europeo de Marcas, que pueden resultar de utilidad
para constatar si existe identidad entre dos signos confrontados. Son las

siguientes:

Por un lado, podra llegar a considerarse que dos signos son idénticos, a pesar de

existir entre ellos:

a. Diferencias entre singulares y plurales®”’.

b. Diferencias entre los tipos o tamafios de letras, como por ejemplo el
uso de mayusculas o minusculas®’®.

C. La existencia de algun signo ortografico, como por ejemplo un guién
0 un punto, siempre y cuando no produzca diferencias fonéticas a la

hora de referirse al mismo?’°.

Por otro lado, no podré llegar a considerarse que dos signos son idénticos, cuando:

a. Se incluya en alguno de los signos un simbolo ortogréafico que pueda
provocar que existan diferencias fonéticas a la hora de referirse al
mismo, como por ejemplo un punto?®®°.

b. Se incluya en alguno de los signos un elemento adicional, como por

ejemplo, la mera inclusion de un numero o una letra®® o un

276 Basicamente, la declaracion de infraccion de la marca comunitaria sin atender a ninguno otro factor
adicional, como por ejemplo, la existencia o no del riesgo de confusion.

27" \/id. También sobre este extremo [1995] FSR 280.

2% Resolucion de la Division de Oposicién 1750-2003, SpectraWin: la marca “SpectraWin” y
‘SPECTRAWIN’ fueron consideradas idénticas. En idéntico sentido, Resolucion DO 0314-2000, Semco;
y Resolucién DO 2454-2000, Savannah.

27 Resolucién de la Division de Oposicién 1394-2003, Cryo Cool: se considera que existe identidad entre
las marcas ‘CRYO COOL’ y ‘CRYO-COOL’, al constituir el guién un diferencia insignificante a la luz
de la doctrina sentada en el asunto Difussion v. Sadas.

280 Resolucién de la Division de Oposicién 2712-2002, Flexicom: se considera que no son idénticas las
marcas ‘FLEXICOM” y “FLEXI.COM”, al considerar que cierto sector de los consumidores podran
nombrar la segunda de las marcas como “flexi “punto” com”, rompiendo asi la identidad fonética. En este
caso, se ha considerado que las marcas son “cuasi idénticas” o “extremadamente similares”, ambos
términos que determinan la similitud entre las marcas enfrentadas pero no la identidad entre las mismas.
En relacion con este punto, vid. Resolucién de la Sala de Recursos R0697/2001-4, Mamas & Papas /
Mama’s & Papa’s.
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elemento genérico o descriptivo de los productos o servicios que
identifican los signos, incluso en aquellos supuestos que el mismo no
se encuentre integrado en la marca y tenga un caracter
secundario®®?.

c. Los signos se compongan de diferente numero de palabras, aunque
ellas unidas fueren idénticas®®.

d. Tampoco aquellos signos a los que se les afiada un sufijo o prefijo®*.

Por dltimo debemos sefialar que en aquellos supuestos en los que el titular de la
marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo el cual considera idéntico a
su marca comunitaria, con base en el articulo 9.1.a) del Reglamento, y el Tribunal
considere que no puede determinar la existencia de dicha identidad, sino
meramente de una similitud, el Tribunal deberd pasar a analizar si se cumplen el
resto de requisitos contemplados en el articulo 9.1.b) del Reglamento, es decir, si
existe un riesgo de confusion entre los mismos que pueda determinar la existencia
de una infraccion del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria, todo
ello independientemente de que el titular de la marca comunitaria haya o no
invocado la norma contemplada en la letra b) del apartado primero del articulo 9
del Reglamento, entendiéndose que, en realidad, la norma contemplada en la letra

a) (identidad) abarca también la norma contemplada en la letra b) (similitud).

2. La identidad entre los productos o servicios

Si como acabamos de sefialar, la constatacion de la identidad entre una marca y un
signo puede provocar en algunas ocasiones dificultades debido a la existencia de
pequefias diferencias entre los mismos, como puede suponerse, la constatacion de
la identidad entre los productos o servicios identificados con la marca y el signo

confrontado puede acarrear las mismas o mayores dificultades.

81 Resolucién de la Division de Oposicion 3838-2002, Signalux; Resolucion DO 1525-1999,
NOVALOY.

282 En este sentido la Sala de Recursos de la OAMI ha considerado que por ejemplo diferencias en colores
y/o tipos de letras, asi como comparaciones efectuadas entre una marca denominativa y una figurativa,
donde la impresién general de los signos enfrentados es diferente, provocaran que dichos signos no
puedan considerarse idénticos. En este sentido, vid. Resolucion de la Division de Oposicion 0092-2001,
EPOCA; Resolucién DO 1270-1999, Camomilla; Resoluciéon DO 2454-2000, Savannah; Resolucion de la
Division de Oposicion 0204-2001, Renova. En sentido contrario, vid. [2001] E.T.M.R. 46, donde se
considera que la existencia de algin término genérico o descriptivo, que no se encuentre incluido de
manera directa en la marca, no sera ébice para considerar que existe identidad entre los signos.

283 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicién 2095-2002, Wap Up.

84 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicion 2534-2002, Galatea; igualmente,
Resolucion de la Division de Oposicion 2493-2002, Adornis.

102



Asi, a la hora de analizar la identidad entre los productos o servicios, podemos
encontrarnos ante dos situaciones diferentes: por un lado, (i) que el titular de la
marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo registrado al considerar que
el mismo infringe su derecho prioritario; o, por otro lado (ii) que el titular de la
marca comunitaria pretenda prohibir el uso de un signo que se utiliza en el tréafico

econdmico pero que no se encuentra amparado por ningdn registro previo.

Es decir, la comparacion entre los productos o servicios debera realizarse, por un
lado, y en todos los casos, atendiendo a la descripcion que el titular de la marca
comunitaria haya realizado de los productos o servicios identificados con la marca
en el momento del registro, y la cual se encuentra debidamente inscrita en la
OAMI; y por otro lado, o bien atendiendo igualmente a la descripcion de los
productos o servicios realizada por el tercero a la hora de realizar el registro del
signo confrontado ante la Oficina correspondiente®®®, o bien atendiendo
directamente a los productos o servicios para los cuales el tercero esté utilizando el

mismo.

Sea como fuere, en todos los casos la comparacion entre los productos o servicios
debe realizarse atendiendo a cdmo estos hayan sido definidos a la hora de realizar
el registro de la marca comunitaria y el signo confrontado, o alternativamente, de
que productos o servicios esté identificando el mismo en el trafico econémico, por
lo que la constatacion de la identidad entre los mismos depende en gran medida de
la forma en que estos hayan sido definidos a la hora de realizar los registros, de
manera que atendiendo a dichas definiciones, en ocasiones se podra considerar que
dos productos o servicios son idénticos, a pesar de que en realidad no lo sean, y

viceversa.

Asi las cosas, resulta evidente que no resulta una tarea facil la constatacion de la
identidad de los productos o servicios que identifican los signos comparados en
todos aquellos casos que sus descripciones (o0 alternativamente, su utilizacion)
puedan no coincidir exactamente, motivo por el cual a continuacibn vamos a
exponer algunas pautas que pueden ser tomadas en consideracion para realizar

dicha comparacion:

8 Ya sea la OAMI o, en el caso de confrontacién con una marca nacional, ante la correspondiente
Oficina Nacional de registro de marcas.
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a) En primer lugar, debera afirmarse la identidad entre los productos o servicios en
todos aquellos casos en los que los productos o servicios identificados por la marca
comunitaria coincidan plenamente con los productos o servicios identificados por el

signo confrontado del tercero?®.

b) En segundo lugar, se considerara que los productos o servicios son idénticos en
aquellos supuestos en los que a pesar de que los productos y servicios descritos por
los signos confrontados no coincidan plenamente, estos resulten ser sinbnimos y su
significado en la practica viene a ser el mismo (como por ejemplo, bicicleta y bici,

moto o ciclomotor, cigarro y cigarrillo, pelota y balén, etc.)?®’.

¢) En tercer lugar, cualquier descripcion de un producto o servicio la cual coincida
con el encabezamiento general de alguna o varias de las clases de la Clasificacion
de Niza, incluird todos los productos de esa o esas clases, de manera que cuando
los productos o servicios confrontados pertenezcan a alguna de dichas clases, se

debera considerar que son idénticos.

d) En cuarto lugar, cualquier producto o servicio cuya genérica descripcion pueda
abarcar un determinado nimero de productos o servicios especificos, los cuales
pueden considerarse como un “sub-grupo” de aquellos, debera entenderse que los

incluye (como por ejemplo, “queso” incluye “queso italiano para gratinar’?®;

“juguetes” incluird “mufiecas” ?*°; “Insecticidas y pesticidas” incluiran

“preparaciones para exterminar insectos” ?°°; “Programas informaticos de

» 291

procesamiento” incluira “software , etc.), constatandose, en dicho caso, que los

productos o servicios son idénticos.

e) En quinto lugar, cuando en la descripcién de los productos y/o servicios se
incluya el término “en particular” o “incluyendo”, no deberad entenderse que la
descripcion de los mismos se encuentra limitada a los productos o servicios

sefialados, sino que se entendera que estos se realizan a mero modo de ejemplo.

f) En sexto lugar, podra atenderse al significado seméantico de la descripcion

efectuada de los productos o servicios para determinar si coinciden o no con los

286 En este sentido, vid. Resolucion de la Divisién de Oposicién 0035-1998, Siena.

%87 Resolucion de la Division de Oposicién 1548-2001, | Drive; igualmente Resolucién de la Division de
Oposicion 1109-2001, State Express.

288 Resolucién de la Division de Oposicion 3407-2002, Parmitalia.

289 Resolucién de la Division de Oposicion 3348-2002, Lisa.

2% Resolucion de la Sala de Recursos R0803/2001-2, Carpo / Harpo Z.

291 Resolucién de la Divisién de Oposicion 1916-2000, EOS.
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productos o servicios del tercero (por ejemplo, si uno de los signos confrontados se
encuentra registrado para identificar “cinturones”, y otro para identificar
“cinturones de seguridad”, obviamente los productos o servicios no podran

considerarse idénticos®%?).

g) En séptimo lugar, en casos de duda sobre el significado exacto de la descripcion
de los productos o servicios, ésta debera interpretarse a la luz de la Clasificacion de
Niza y desde una perspectiva comercial?®®. Asi en el supuesto que el significado de
la descripcion en un contexto semantico, en un contexto comercial y bajo la
Clasificacion de Niza no coincida, debera atenderse al significado que se derive de

la interpretacién conjunta a la luz de la Clasificacion de Niza®*“.

h) En octavo lugar, no se podra reputar de manera directa que los productos o
servicios comparados son idénticos por el mero hecho de encontrarse ambos

codificados en la misma clase de la Clasificacion de Niza.

i) Finalmente, en aquellos supuestos en los que se realice una comparacion entre
los productos o servicios identificados por dos marcas, la comparacion debera
realizarse atendiendo a la descripcion de los mismos en el correspondiente registro,
sin atender al actual uso o la intencion de usar que no se encuentre oportunamente

especificado en el registro®®®.

V. EL EJERCICIO DEL I1US PROHIBENDI ANTE LA UTILIZACION DE
CUALQUIER SIGNO IDENTICO O SIMILAR A LA MARCA
COMUNITARIA PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDENTICOS O
SIMILARES: EL RIESGO DE CONFUSION

1. Consideraciones iniciales

296
9

La letra b) del apartado primero del articulo sefiala que el titular de la marca

comunitaria esta facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tréafico

292 Resolucion de la Divisién de Oposicién 0097-1999, Moto. Confirmada por Resolucion de la Sala de
Recursos R0260/1999-3, Moto / Motor Jeans.

2% Resolucion de la Division de Oposicion 0010-1999, M. Igualmente Resolucién de la Division de
Oposicion 0964-1999, Greyline, confirmada por la Resolucion de la Sala de Recursos R0072/2000-1,
Greyline.

2% por ejemplo, un producto identificado como “ropa” puede incluir o no “zapatos”; en este sentido la
Division de Oposicién de la OAMI y el TIUE ha considerado que no se encuentra incluido, puesto que
los zapatos se encuentran identificados como un producto separado dentro de la misma clase 25. En este
sentido, vid. Resolucidn de la Division de Oposicion 3175-2000, London Underground.

2% Resolucién de la Divisién de Oposicion 0503-1999, Plenum.

2% Asi se establece, igualmente, en la letra b) del apartado primero del articulo 5 de la Directiva
89/104/CEE.
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econdmico, sin su consentimiento, de “cualquier signo que, por ser idéntico o
similar a la marca comunitaria, y por ser los productos o servicios protegidos por la
marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de
confusion por parte del publico; el riesgo de confusion incluye el riesgo de

asociacion entre el signo y la marca”.

Nos encontramos, por tanto, ante la regulacion en el Reglamento de la marca

297
, la

comunitaria de la figura central del Derecho de Marcas, el riesgo de confusion
cual se encuentra transcrita casi literalmente de la norma contenida en la letra b)
del apartado primero, articulo 5 “Derechos conferidos por la marca” de la derogada
Directiva 89/104/CEE, y la cual se encuentra recogida igualmente en el articulo 16
del ADPIC y que resulta comun a todos los ordenamientos juridicos nacionales de

los paises que integran la Unién Europea.

A través de la figura del riesgo de confusion se delimita el alcance de la dimension
negativa del ius prohibendi otorgado al titular de la marca, el cual despliega sus

efectos ante tres supuestos concretos®®®:

a) ldentidad del signo con la marca anterior y similitud de los productos o
servicios.

b) Semejanza del signo con la marca anterior e identidad de los productos o
servicios.

c) Semejanza del signo con la marca anterior y similitud de los productos o

servicios.

El analisis de estos tres supuestos resulta, por un lado, de una incuestionable
trascendencia, puesto que del mismo dependera la apreciacion de la existencia o no
de un riesgo de confusion, lo cual a la postre determina el alcance del derecho
exclusivo otorgado a la marca comunitaria; y por otro lado, de una gran
complejidad, puesto que si bien cualquier analisis de “similitudes” lleva implicito un
caracter subjetivo, mayor adn resultara si se tiene en consideracion que el
legislador comunitario no regulé en el Reglamento ninguna pauta o criterio que

299

sirviera como base para hacerlo“*®, todo ello a pesar de que, a priori, dicho analisis

297 | a cual puede operar igualmente como un motivo de denegacion relativo al registro de una marca, por
la existencia de un riesgo de confusion de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o
registrada, como se establece en la letra b) del apartado 1 del articulo 4 de la Directiva de marca
comunitaria, asi como en la letra b) del apartado 1 del articulo 8 del RMC.

2% En este sentido, Asunto C-106/03, de 12 de octubre de 2004, Vedial (considerando 51).

2% Con la Gnica excepcién del Considerando Octavo del Reglamento (CE) N° 207/2009, de la marca
comunitaria y del undécimo de la Directiva 2008/95/CE, los cuales sefialan que la concurrencia del riesgo
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debia realizarse de una manera uniforme en todos los Estados miembros y
atendiendo a criterios comunitarios, puesto que de lo contrario la delimitacion del
derecho exclusivo otorgado al titular de la marca comunitaria quedaria en manos de

los derechos nacionales de los Estados miembros.

Asi, durante los primeros afios de entrada en funcionamiento del Sistema de la
marca comunitaria, y al no existir un Derecho europeo de Marcas que determinara
los criterios que debian aplicarse para realizar el analisis del riesgo de confusion, los
tribunales de marcas comunitarias no tuvieron otra opcién que la de aplicar su
propia doctrina y jurisprudencia nacional, lo cual quebrantaba, indudablemente, los
principios de unidad y autonomia de la marca comunitaria, de manera que esta
dificilmente podria producir los mismos efectos en todos los Estados miembros de la

Unién Europea®®.

No obstante lo anterior, fruto de la intensa actividad a la que se han visto
sometidos tanto el Tribunal General como el de Justicia de la Unién Europea,
durante los quince afios de funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria
han emanado un ndmero considerable de decisiones las cuales han interpretado
con bastante rigor el riesgo de confusion, existiendo en la actualidad un amplio
numero de criterios y pautas (ciertamente dispersos) que deben ser utilizados por
los tribunales de marcas comunitarias para analizar el riesgo de confusi6on®®,
debiendo descartarse de manera absoluta la aplicacion de ningun criterio nacional

para realizar dicho analisis.

Es precisamente por lo expuesto por lo que en el presente apartado no

pretendemos realizar un exhaustivo andlisis sobre la figura del riesgo de confusion,

de confusion depende de numerosos factores, en particular del ““[...] conocimiento de la marca en el
mercado, de la asociacién que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de
similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...]”. Por otro lado, debe
sefialarse que la mayoria de las legislaciones nacionales tampoco regulan los criterios que determinan la
existencia del riesgo de confusion, si bien esto, en nuestra opinion, resulta menos problematico, puesto
que los tribunales nacionales se guiaran por las pautas que la doctrina y la jurisprudencia nacional haya
ido adoptando. No obstante lo anterior, en relacion con el Sistema Comunitario de marcas esto resulta
mas problematico, puesto que si se pretende que la marca comunitaria sea unitaria y auténoma, deben
seguirse unas pautas comunes para la determinan del riesgo de confusion, a riesgo, de lo contrario, de que
los tribunales nacionales puedan aplicar los criterios o pautas de hasta veintisiete normativas nacionales
de marcas, con las posibles divergencias que esto provocaria.

%0 v/id. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de marcas, op.cit., pp. 198-199; GOMEZ
MONTERO, J. “Derecho conferido por la marca comunitaria”, en CASADO CERVINO,
A./LOBREGAT HURTADO, M.L., (coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la marca
comunitaria, op.cit., p. 128.

%1 En este sentido, vid. Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club
(considerando 45); Igualmente, vid. Asunto C-245/02, de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch Inc
(considerando 70).
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la cual ha sido ampliamente estudiada por la doctrina y jurisprudencia®®?, sino
simplemente, desde un punto de vista exclusivamente del Derecho europeo de
Marcas®*®, recopilar y analizar todos los criterios que deben seguirse para
determinar la existencia o no de un riesgo de confusion, asi como la interpretacion
que debe realizarse de los mismos, para finalmente ordenarlos sistematicamente de
de manera que su aplicacion por los usuarios del Sistema de la marca comunitaria
resulte de mayor facilidad, contribuyendo asi a mejorar el funcionamiento y la

efectividad del Sistema de la marca comunitaria

2. La figura del riesgo de confusion y la inclusiéon del riesgo de

asociacion

Como ya hemos sefalado, el riesgo de confusion ha sido tradicionalmente
considerado como una de las figuras centrales del Derecho de Marcas®®, puesto
que si una de las funciones basicas de la marca es distinguir el origen de los
productos o servicios que identifica, resultara imprescindible que el titular del
derecho sobre la misma tenga la facultad de oponerse al uso de un signo que sea
susceptible de causar confusion en el publico de los consumidores sobre la
procedencia de los productos o servicios marcados con éI*°®. Por este motivo, la
proteccion contra el riesgo de confusion otorgada al titular de un signo registrado,
no es sino el objeto esencial del Derecho de Marcas®®, y el cual determina el
ambito del derecho subjetivo®’: cuanto mayor sea la proteccién que se otorgue a
un signo registrado contra el registro y utilizacion de otros signos confundibles,
mayor sera el alcance del ius prohibendi concedido al titular de la marca

comunitaria.

%02 para un anélisis en profundidad, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
op.cit., pp. 273-291; CASADO CERVINO, A., Derecho de Marcas y proteccion de los consumidores. El
tratamiento del error del consumidor, Tecnos, Madrid, 1999, p. 46 y ss.; CASADO CERVINO,
A./BORREGO CABEZAS, C., “El riesgo de confusion en la jurisprudencia comunitaria”, ADI, 1998, pp.
169 y ss.; DE MEDRANO CABALLERO, I., “El Derecho Comunitario de marcas: La nocion del riesgo
de confusion”, RDM, 1999, pp. 1515 y ss; GARCIA LOPEZ, R., “El riesgo de confusion en el Derecho
de Marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de la Unién Europea”, DN, ndm. 112, 2000,
pp. 10 y ss.

%%% o cual incluye el analisis tanto de las decisiones que emanan del Tribunal General como del Tribunal
de Justicia de la Unidn Europea, asi como de las numerosas decisiones administrativas que emanan de la
OAMI, ya sea de sus Divisiones de Oposicién, ya sea de sus Salas de Recurso.

%% \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C. Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 273.

%5 GALLI C., Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Giuffré Editore, Milan, 1996, p. 169.
Igualmente vid. la sentencia del Asunto C-291/00, de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (considerando
46); y Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (Considerando 50).

%06 En este sentido, vid. sentencia del Asunto C-317/1991, de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault
AG (considerando 19 del escrito de conclusiones del abogado general).

%7 FERNANDEZ-NOVOA C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edicién, Marcial Pons,
Madrid, 2004, p. 274.
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Tras la promulgacion del Reglamento de la marca comunitaria, surgieron dos
interrogantes en relacion con la perspectiva desde la que debia analizarse y
definirse el riesgo de confusién: si bien haciendo uso de criterios y pautas
nacionales, o bien, comunitarias (que paraddjicamente en ese momento eran

inexistentes).

Asi las cosas, en primer lugar en relacion con la perspectiva desde la que debia
analizarse el riesgo de confusion se sefiald6 que si bien en una etapa anterior el
TJUE habia venido manteniendo que el enjuiciamiento de la figura del riesgo de
confusidon correspondia exclusivamente a los tribunales nacionales de los Estados

3% tras la entrada

miembros atendiendo sus propios criterios y pautas nacionales
en vigor de la derogada Directiva 89/104/CEE, debia pasar a interpretarse desde
una perspectiva comunitaria®*®, comenzando desde ese momento a emanar un
numeroso numero de resoluciones del TJUE las cuales analizaban el riesgo de

confusién, y que posteriormente examinaremos en profundidad®*®.

Por otro lado, en segundo lugar, tras la entrada en vigor del Reglamento de la
marca comunitaria, resultaba de trascendental importancia definir el concepto
“riesgo de confusion” de manera uniforme y desde la perspectiva del (inexistente)
Derecho europeo de Marcas, motivo por el cual el TIJUE fue paulatinamente
delimitando el mismo con la intencion de evitar que fuera interpretado a través de
las normativas nacionales de marcas de todos los Estados miembros®**.

Asi, inicialmente se opté por definir el riesgo de confusién restrictivamente®'?,

sefialandose que Unicamente existiria cuando el consumidor pudiera creer que los

%08 En este sentido, vid. Asunto C-317/1991, Deutsche Renault AG, op.cit.

%99 En este sentido, vid. Asunto C-9/1993, de 22 de junio de 1994, Ideal Standard. En relacién con esta
doctrina vid. FERNANDEZ-NOVOA, C. “Capitulo XXXII. El Riesgo de Confusion”, en FERNANDEZ-
NOVOA, C./OTERO LASTRES J.M./BOTANA AGRA M., Manual de la Propiedad Industrial, Marcial
Pons, Madrid, 2009, pp. 581-581.

310 | as primeras y mas importantes, las ya citadas resoluciones en los Asuntos Sabel (1997), Canon
(1998) y Lloyd (1999).

1 pyesto que podia dar lugar a que ante un mismo supuesto de similitud entre una marca comunitaria y
un signo posterior, en un Estado miembro se considerase que existia un riesgo de confusién, y por tanto,
se habilitara al titular de la marca comunitaria para ejercitar las acciones de defensa reguladas en su
normativa nacional, y en cambio, en otro Estado miembro, se considerase que no existia riesgo de
confusion, permitiendo la convivencia en el mercado entre los dos signos.

%12 Recogida en el articulo 3 de la Propuesta de Directiva de la Comisién de 1980 que exigia un “riesgo
‘serio’ de confusion en la mente del publico”, probablemente influenciada por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en el Asunto C-192/73, 3 de julio de 1974, Hag AG (conocida como “HAG-I”); y
Asunto C-119/75, de 22 de junio de 2976, Terranova. En este sentido la Comisién resaltaba los peligros
que podria conllevar para la libre circulacion de mercancias el adoptar un criterio lato del riesgo de
confusion, motivo por el cual consideraba que s6lo se debia obstaculizar la libre circulacion de
mercancias cuando existiera un riesgo serio de confusion entre la marca y el signo posterior.
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productos o servicios distinguidos por dos o0 mas marcas procedian de la misma
empresa (pudiendo producirse un error de manera directa -cuando el consumidor
identifica un producto o servicio sefialado con una marca usurpada, con el producto
o servicio sefialado con la marca original®**-, o un error de manera indirecta -esto
es, cuando el consumidor aun diferenciando entre dos productos o servicios
sefialados con una marca, considera que ambos proceden de una misma
empresa®“-, puesto que entre los signos existe un radical comun, siendo frecuente
que un mismo empresario utilice marcas semejantes para identificar diversos

productos de su linea de producciéon®®).

No obstante, finalmente dicha concepcion restrictiva sobre el riesgo de confusion
dej6 paso®'®, tanto en el texto de la derogada Directiva 89/104/CEE>**" como en el

38 'a una nueva definicién la cual ampliaba sus contornos, y por

propio Reglamento
tanto, el ius prohibendi del titular de la marca comunitaria, mediante la inclusion
del inciso relativo al riesgo de asociacion, de manera que el riesgo de confusion

3° como aquel riesgo a que el consumidor pueda creer que los

sera definido
productos o servicios distinguidos por dos o mas marcas proceden de la misma

empresa®?°, o en su caso, de “empresas vinculadas econémicamente”.

Asi, se incluye por primera vez en el Derecho europeo de Marcas la figura del riesgo
de asociacion, la cual tiene su origen en la derogada Directiva 89/104/CEE®*,
cuando en la fase final de los trabajos preparatorios de la misma, e inmediatamente

antes de su adopcion, se consideré que con la finalidad de evitar que la nocién del

%13 | a confusion radica en la identidad o similitud entre los signos utilizados como marca.

$14 Como podria ser el caso de supuestos de familias de marcas.

%15 En este sentido, DE LA CUESTA J.M., “Supuestos de Competencia Desleal por confusién, imitacion
y aprovechamiento de la reputacion ajena”, en BERCOVITZ A. (coord.), La regulacion contra la
Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, BOE-Camara de Comercio e Industria de
Madrid, 1992, p.37.

%18 E| motivo de dicho cambio estuvo en la evolucién de la jurisprudencia comunitaria a partir del Asunto
C-10/1989, de 17 de octubre de 1990, Hag AG (conocida como “HAG-II"), asi como en la posicion
‘menos restrcitiva’ adptada por algunos Estados miembros. En este sentido, vid. WILL S., Der
Markenschutz nach § 14 Markengesetz, op.cit., p. 83.

17 Al ultimarse el texto definitivo de la Directiva se produjo un profundo giro en la concepcién del riesgo
de confusion, eliminando, por un lado, el término ‘riesgo serio de confusion’ y por otro lado, afiadiendo al
término riesgo de confusion un inciso final que sefialaba que un “riesgo de confusion que comprenda el
riesgo de asociacion con la marca anterior”. En este sentido, vid. articulos 4 y 5.1 de la Directiva.

%18 E| cual se limita a incorporar el texto de los articulos citados de la Directiva. En este sentido, vid.
articulos 8.1y 9.1 del Reglamento.

319 En este sentido, vid. los considerandos 18 y 29 de las citadas sentencias en los asuntos SABEL y
CANON.

%20 \/id. los considerandos 26, 29 y 30 de la citada sentencia en el asunto Canon.

%21 Articulos 4.1.b) y 5.1.b)
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riesgo de confusion resultase muy restrictiva®®?, debia aceptarse la propuesta
formulada por la delegacion del Benelux*?®, de incorporar el riesgo de asociacion
como una forma indirecta de ampliar el alcance del ius prohibendi del titular de la

marca, y por tanto, el alcance del riesgo de confusion®**.

No obstante, la incorporacion de dicha figura en el Derecho europeo estuvo

d**® que suponia

acompafada de ciertas dificultades, ocasionadas por la complejida
para la doctrina y jurisprudencia la interpretacion de un nuevo concepto juridico
indeterminado sobre el cual no existian antecedentes ni en las normativas
nacionales ni en el Derecho europeo, con la Unica excepcion de los propios de los

Estados del Benelux®2®.

Asi, en un momento inicial, se consideré que la figura del “riesgo de asociacion”
debia ser interpretada en el sentido propugnado por la doctrina y jurisprudencia del
Benelux®?’, es decir, en un sentido muy amplio, protegiendo al titular de la marca
registrada contra el uso de cualquier otro signo que pueda ‘evocar’ su marca, aun
cuando no exista el riesgo de que el consumidor pueda pensar que el producto que
lleva el signo competidor esta relacionado de alguna manera con el titular de la

marca registrada.

No obstante, esta interpretacion resulté modificada a raiz de las conclusiones

presentadas por el Abogado General en el conocido asunto SABEL®?®, las cuales

%22 |_a Propuesta de Directiva publicada en 1980 contemplaba una concepcion muy restrictiva del riesgo
de confusidn, como se desprendia del articulo 3 de la misma, estableciendo como un presupuesto del ius
prohibendi conferido al titular de la marca la existencia de un riesgo de confusion en la mente del publico.
De esta manera, al glosar el articulo 3 de la Propuesta de 1980 la Comision advertia de los peligros para la
libre circulacion de mercancias entre los diferentes Estados miembros suponia los diferentes principios
que sobre el riesgo de confusion existian en los diferentes Estados, afirmando a este propésito que los
obstaculos a la libre circulacion de mercancias derivados del ejercicio del derecho de marca tan sélo
pueden resultar admisibles cuando el titular de la marca demuestre que existe un riesgo “serio” de
confusion entre su marca y el signo presuntamente infractor. (Vid Supplément, 5/80, pg. 9-15).

%23 En este sentido, vid. FUSTNER/GEUZE, “Scope of protection of the Trade Mark in the Benelux
Countries and EEC-Harmonisation”, en ECTA Newsletter, 1989, pg. 215 y ss.

%24 En este sentido, igualmente se elimind el término “riesgo serio de confusién”. BRAUN A., Précis des
marques, 32 Edicion, Ed. Larcier, Bruselas, 1995, p. 321-322.

%25 \Vid. FERNANDEZ-NOVOA C., “Algunas claves del Nuevo Derecho de Marcas”, en La Ley, Tomo 1,
afio 1989, p. 1083-1084; y “El Riesgo de Asociacion”, en ADI, Tomo XVIII, 1997, pp. 36; GIMENO L.,
“El riesgo de asociacion en el nuevo Derecho Britanico de Marcas”, en ADI, Tomo XVII, 1996, pg. 345.
%26 En el Benelux el nacimiento del concepto del “riesgo de asociacion” tiene su origen en su
jurisprudencia al resolver varios casos sobre la interpretacién del articulo 13.A.1. de la Ley Uniforme del
Benelux (Ley de 14 de octubre de 1969, con entrada en vigor el 1 de enero de 1971), y la cual fue
posteriormente acogida por la doctrina de los Estados que forman parte del mismo.

2T En este sentido, el profesor NOVOA sefiala que dicha interpretacion fue seguida, por ejemplo, por la
doctrina holandesa y por un abogado inglés en el asunto WAGAMA. En relacién con este punto vid.
FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 376-380.

%28 \/id. Asunto C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, Sabel.
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fueron ratificadas posteriormente por el propio Tribunal de Justicia®*®, donde se
llegd a la conclusion de que el riesgo de asociaciébn no es sino una variante del
riesgo de confusion, puesto que si no hay riesgo de confusién, no habra tampoco

riesgo de asociacion®®°.

En este sentido, el Abogado General sefalé que la interpretacion del riesgo de
asociacion seguida en los Estados del Benelux era inadecuada puesto que ampliaba
enormemente el ambito de los derechos derivados de la marca registrada, lo cual
conllevaria a una restriccion de la libre competencia y barreras al libre comercio
entre los Estados miembros®*, motivo por el cual llegé a la conclusién de que
aunque el riesgo de asociacion con una marca es un factor que debe tenerse en
cuenta, no sera posible oponerse al registro de una marca si no se acredita que
existe un riesgo real y debidamente probado de que induzca a confusiéon sobre el

origen de los productos o servicios de que se trate®3?.

Por otro lado, y en consonancia con la interpretacion realizada por el Abogado
General, el Tribunal de Justicia sefialé6 que el concepto del riesgo de asociacion no
es una alternativa al concepto del riesgo de confusion, sino que sirve para precisar
el alcance de este, debiendo excluirse su aplicacion si no existe por parte del

publico, un riesgo de confusion.

Dicha interpretacion, defendida primordialmente por la doctrina y jurisprudencia
alemana®?, fue inmediatamente adoptada en las normativas nacionales de todos

los Estados miembros®*, incluido el Benelux®®, y ha sido posteriormente ratificada

%29 principalmente a través de los considerandos 18 y 22.

%30 En jdéntico sentido, vid. Asunto C-425/98, de 22 de junio de 2000, Mode (considerando 34); y Asunto
T-31/04, de 15 de marzo de 2006, Euromaster (considerando 40).

%! Considerando 46 de las conclusiones presentadas en el Asunto Sabel.

%32 Considerando 55 de las mismas conclusiones.

%33 En la doctrina y jursprudencia alemana se considera el riesgo de asociacién como una variante del
riesgo de confusion indirecto y del riesgo de confusién en sentido amplio. En este sentido, vid. VON
MUHLENDAHL, A., Deutsches Markenrecht, Verlag C.H. Beck, Minchen, 1995, p. 146, KUNZ-
HALLSTEIN, H.P., “Européisierung und Modernisierung des deutschen Warenzeichenrechts — Fragen
einer Anpassung des deutschen Markenrechts an die EG Markenrichtline”, en GRUR Int., 1990, Tomo 9,
pp.- 756-757; TEPLITZKY, O., “Verwechslungsgefahr und Warenahnlichkeit im neuen Markenrecht”, en
GRUR, 1996, Tomo 1, p. 1; STROBELE P./HACKER F., Markengesetz, Miinchen, Carl Heymanns
Verlag KG - Kéln — Berlin — Bonn — Miinchen, 8. Auflage, 2006, pp. 590 y ss; Igualmente vid. Sentencia
del BpatG 07.11.1995 27 W (pat) 68/94 “Brandt Ecco/Ecco Milano”, Grur 1996, Tomo 4, pp.. 287-290;
BPatG 10.01.1996 26 W (pat) 198/94 “Ko6nig Stephan Wein”, GRUR 1996, Tomo 6, pp. 417-419; BPatG
24.04.1996 26W (pat) 57/95 “rote Kreisflache”, GRUR 1996, Tomo 11, pp. 895-897.

%34 por ejemplo, en Espafia, en la Ley 17/2001, de Marcas (articulos 6.1.b y 34.2.b); En Alemania, en los
articulos 9.2 y 14.2 de la MGZ alemana; articulos 1.1 b) y 17.1 b) ) y ) de la Ley italiana; articulo 5.2 b)
y 10.2 de la Ley de marcas Briténica, etc. La Unica excepcion se encuentra en la Ley de Marcas de
Francia, cuyos articulos L-711-4 b) y L-713-3 no hacen referencia alguna al riesgo de asociacion, si bien
dicha figura se encuentra subsumida dentro de la figura del riesgo de confusion, la cual se interpreta
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por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia®®*®, de manera que en la
actualidad el riesgo de asociacion es considerado como una variante del riesgo de

confusion®®’

, exigiéndose para su constatacion la existencia de un riesgo real de
que el consumidor pueda creer que los productos o servicios distinguidos por dos o
mas marcas proceden de la misma empresa o de “empresas vinculadas

econémicamente”.

Por ultimo debemos sefialar que el alcance del término “empresas vinculadas
econémicamente” ha sido analizado en la Sentencia del Asunto Ideal Standard®®, la
cual sostiene que se entendera que dos o0 mas empresas se encuentran “vinculadas
econdmicamente” cuando los consumidores puedan creer que los productos o
servicios identificados por las marcas confrontadas tienen, si no un idéntico origen

empresarial, si al menos un origen comun el cual se encuentra bajo un unico

ampliamente. En este sentido, vid. MATHELY, P., Le nouveau droit frangais des marques, 12 Edicion,
Editorial J.N.A., Vélizy, Paris, pg. 301y ss.

%% En la reforma llevada a cabo de la Ley Uniforme del Benelux, Protocolo de 11 de diciembre de 2001,
con entrada en vigor el 1 de enero de 2004, los articulos 3.2.b) y 13.A.1 relacionados con la figura del
riesgo de asociacién han sido modificados para adaptar dicha figura a la interpretacion comunitaria. En
este sentido vid. BRAUN, A., Précis des Marques, Quatriéme édition, larcier, 2004, Bruselas, 388-392,
afartados 360 a 364.

%% pPor ejemplo, Asunto C-342/97, de 22 de junio de 1999, Lloyd; Asunto C-251/95, de 11 de noviembre
de 1997, Sabel. Mencion especial merece el supuesto analizado en el Asunto T-194/03, de 23 de febrero
de 2006, Bainbridge, apartados 123 a 127, el cual sefiala que en los casos en los que compare una familia
de marcas (compuesta por varias marcas, para distinguir diferentes productos o lineas de produccidn, y
que derivan de una marca principal con la que comparten unas caracteristicas comunes —elemento
dominante-, ya sea por reproducir integramente un mismo elemento distintivo con el afiadido de un
elemento grafico o denominativo, ya sea por la repeticion de un mismo prefijo o sufijo extraido de una
marca originaria) con una marca posterior, podra suscitarse un riesgo de asociacion, que incluye el riesgo
de confusion, por la posibilidad de asociacion entre la familia de marcas y la marca posterior, cuando esta
tenga similitudes con la familia de marcas las cuales puedan inducir al consumidor a creer que forma
parte de la misma familia, y por ello, que los productos que designa, si bien pueden pertenecer a
diferentes gamas, tienen el mismo origen comercial o un origen relacionado con los cubiertos por la
familia de marcas (no porque el consumidor confunda la marca solicitada con las marcas anteriores, sino
por la posibilidad de que la marca solicitada forme parte de la misma familia), todo ello incluso a pesar
que entre la marca posterior y la familia de marcas, individualmente consideradas, no pudiera acreditarse
la existencia de un riesgo de confusion directa. En este caso, el riesgo de asociacion podra invocarse
cuando se cumplan cumulativamente dos requisitos: (i) aportar la prueba de uso de todas las marcas que
forman parte de la familia (o por lo menos de un nimero suficiente que pruebe que existe una familia de
marcas), puesto que de lo contrario el eventual riesgo de confusion deberd apreciarse comparando cada
una de las marcas de la familia, consideradas individualmente, con la marca posterior; y (ii) la marca
posterior debe ser no so6lo similar a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener caracteristicas
comunes que puedan relacionarla con ella (por ejemplo, la utilizacién en posiciones similares, o tamafios,
proporciones, etc. de las caracteristicas comunes). En este sentido, vid. Asunto T-104/01, de 23 de
octubre de 2002, Fifties, apartado 49; Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, Budmen, apartado 57;
Asunto T-117/03, 6 de octubre de 2004, NL, apartado 51; Asunto T-346/04, de 24 de noviembre de 2005,
LTJ Difusion, apartado 68; Asunto T-133/05, de 7 de septiembre de 2006, Ausonia, apartado 76.

%7 Podria ser considerado, en nuestra opinién, como una variante atenuada del riesgo de confusién, o
como una tipo de riesgo de confusion indirecto o del riesgo de confusion considerado en sentido amplio.
En este sentido, Vid. VON MUHLENDAHL, A, Deutsches Markenrecht, Verlag C.H. Beck, Munich,
1995, p. 146

%38 \/id. Asunto C-9/1993, Ideal Standard, op.cit.
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control empresarial, como sucede, por ejemplo, en el caso de licenciatarios,

distribuidores, filiales, empresas que pertenezcan a un grupo de empresas, etc®®.

3. Criterios generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de
confusion de conformidad con las sentencias ‘Sabel’, ‘Canon’ y

‘Lloyd’ del Tribunal de Justicia de la Unidn Europea

Como previamente sefialamos, tras la promulgacion de la derogada Directiva
89/104/CEE y del Reglamento de la marca comunitaria, la interpretacion y
determinacion de los criterios o0 pautas que debian utilizarse para determinar la
existencia o no del riesgo de confusién dejé de ser un asunto de Derecho nacional
para convertirse en uno de Derecho europeo®®, de manera que los tribunales
debian pasar de analizar el riesgo de confusién a través de sus propios criterios
doctrinales y jurisprudenciales que durante largos afios habian venido formandose
mediante la aplicacion de sus correspondientes normativas nacionales de marcas, a

hacerlo a través de los criterios que el Derecho europeo les debia proporcionar.

No obstante, y como ya hemos sefialado anteriormente en el presente trabajo, la
complicacion surgido a raiz de que el legislador comunitario no se preocup6 de
regular los criterios que debian ser tomados en consideracion para constatar el
riesgo de confusién®*?, de manera que como ya sefialaba en un momento inicial el
profesor FERNANDEZ-NOVOA3®*?, los tribunales no tendrian mas remedio que
analizar el mismo desde el prisma de su Derecho nacional, motivo por el cual
podrian surgir diferencias entre los tribunales de marcas comunitarias de los
diferentes Estados miembros al constatar el riesgo de confusién, lo cual provocaria
que la marca comunitaria pudiera llegar a producir diferentes efectos en el territorio

de la Unidn Europea.

%39 En este sentido, vid. Resolucion de la Division de Oposicién 1390-2001, Focus.
%9 \/id. Asunto C-317/91, de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault AG, y Asunto C-9/93, de 22 de
gunio de 1994, Ideal Standard.

! Con la mencionada excepcion de la breve referencia que efectud en el considerando décimo de la
Directiva 89/104/CEE y séptimo del Reglamento de la marca comunitaria, donde sefialaba simplemente
que “la apreciacion del riesgo de confusion depende de numerosos factores (...), en partituclar, del
conocimiento de la marca en el mercado, de la asociacion que puede hacerse de ella con el signo
utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios
designados (...)””. Dichos factores recogidos en el mencionado considerando fueron igualmente recogidos
expresamente en lel Considerando 22 de la Sentencia del asunto Sabel, C-251/95, de 11 de noviembre de
1997.

%2 \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 194.
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Ante dicha tesitura, los tribunales no tuvieron mas remedio que plantear al Tribunal

de Justicia varias cuestiones prejudiciales®*®

sobre como debia interpretarse el
concepto del “riesgo de confusion” contenido en el articulo 4.1.b de la Directiva, y
las cuales dieron lugar a tres trascendentales sentencias que constituyen el punto
de partida para el analisis del riesgo de confusion. Nos referimos, como es sabido, a
(i) la Sentencia C-251/95, de 11 de noviembre de 1997, “Sabel BV v. Puma AG,
Rudolf Dassler Sport”; (ii) la sentencia C-39/97, de 29 de septiembre de 1998,
“Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”; y (iii) la Sentencia C-
342/97, de 22 de junio de 1999, “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen

Handel BV”.

Asi, a través de la Sentencia “Sabel” el Tribunal de Justicia realizé por primera vez
una interpretacion comunitaria y uniforme del “riesgo de confusiéon”, sefialando, de
manera ciertamente desordenada, una serie de criterios o factores que debian ser
utilizados para realizar su analisis, los cuales fueron posteriormente confirmados y
ampliados por las sentencias “Canon” y “Lloyd”, y los cuales podemos resumir y

ordenar, para su posterior analisis en profundidad, del siguiente modo:

- Existird riesgo de confusion cuando el publico pueda creer que: (i) los
productos o servicios identificados con una marca proceden de la misma

. - ; £k 344

empresa; o (ii) que proceden de empresas vinculadas econémicamente™”,
en cuyo caso, existira riesgo de asociacion, el cual no es una alternativa al

riesgo de confusién, sino que sirve para definir su contenido*°.

- Debe ser apreciado globalmente, tomando en consideracion todos los

factores relevantes y atendiendo a todas las circunstancias del caso*®.

- Debe ser apreciado teniendo en cuenta el criterio de percepcion que el

consumidor medio tiene de las marcas que examina.

Al valorar este factor debe tomarse en consideracion que, en primer lugar, el
consumidor medio, el cual se supone que es un consumidor medio de la
categoria de los productos considerada, es un consumidor normalmente

informado y razonablemente atento y perspicaz, y cuyo nivel de atencion

%3 En relacién con la cuestion prejudicial, vid. BARONA VILAR, S., “La cuestién prejudicial
comunitaria” en La Ley, 1997, n”"um. 4, pp. 1238-1248.

%44 Sentencia Canon, Considerando 29.

%5 Sentencia Sabel, Considerando 18.

%6 Sentencia Sabel, Considerando 22.
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puede variar en funcibn de la categoria de productos o servicios

contemplada®*’.

En segundo lugar, que rara vez tiene la posibilidad de
comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la memoria®*®. Y en tercer lugar, que el
consumidor medio percibe la marca como un ‘todo’ y por tanto no podra

analizar sus diversos detalles®*.

- Uno de los factores que deben considerarse para valorar el riesgo de
confusion es el grado de distintividad de la marca anterior, puesto que a
mayor distintividad de la marca anterior, ya sea inherente o adquirida,

- : Py f 350 '
mayor serda el nivel de proteccion sobre la misma®", y por tanto, mayor sera

el riesgo de confusion®?.

Para evaluar el caracter distintivo de la marca debera apreciarse
globalmente la mayor o menor aptitud de la misma para identificar los
productos o servicios para los cuales fue registrada y atribuirles una
procedencia empresarial determinada, de manera que dichos productos o

servicios puedan distinguirse de los de otras empresas>*?.

Para valorar este factor no podra tomarse en consideracion, Unicamente,
porcentajes numeéricos sobre el grado de conocimiento de la marca en el
mercado®3, sino que ademas deberan valorarse otras circunstancias
adicionales, como por ejemplo, las cualidades intrinsecas de la marca para
gozar de un alto caracter distintivo, incluido el hecho de que esta carezca, o
no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los
que ha sido registrada; la cuota de mercado que posea; el uso intensivo que
se haya realizado en el mercado (tanto geografica como temporalmente);
las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla; la proporcion
del sector relevante del publico que considera que los productos o servicios
identificados con la misma provienen de una empresa determinada;
certificados de las cadmaras de comercio e industria u otras asociaciones

profesionales, etc.3>*.

%47 Sentencia Lloyd, Considerando 25y 26.
%8 Sentencia Lloyd, Considerando 26.
%49 Sentencia Sabel, Considerando 23.
%0 Sentencia Canon, Considerando 18
%! Sentencia Sabel, Considerando 24.
%2 gentencia Lloyd, Considerando 22.
%3 Sentencia Lloyd, Considerando 24.
%% Sentencia Lloyd, Considerando 23.
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Otro de los factores que debe tomarse en consideracion es la identidad o
similitud entre las marcas confrontadas. A fin de apreciar el grado de
similitud que existe entre las marcas controvertidas, el 6érgano jurisdiccional
debera determinar, globalmente, su grado de similitud grafica, fonética y
conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos
diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoria de productos o

servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan®®®.

La apreciacion global de la similitud debe basarse en la impresion general
que producen los signos enfrentados, lo cual no es Obice para tomar en

especial consideracion sus elementos distintivos y dominantes®®.

Con fines ilustrativos, el Tribunal de Justicia sefiald, por ejemplo, que no
puede descartarse que una mera similitud fonética pueda constatar la
existencia de un riesgo de confusion®’; que una similitud conceptual entre
dos marcas, cuando la marca anterior goce de un alto grado de
d358

distintivida , pueda igualmente constatar la existencia de un riesgo de

confusion®?;

Otro de los factores que debe tomarse en consideracion es la identidad o
similitud entre los productos o servicios que identifican las marcas. A fin de
apreciar el grado de similitud, el drgano jurisdiccional podra tomar en
consideracion todos los factores relevantes, incluyendo entre ellos, inter alia,
su naturaleza, finalidad, método de uso, y si son complementarios o entran

en competicion®®°.

La valoracion global del riesgo de confusion implica cierta interdependencia
entre todos los factores relevantes, y en particular, entre la similitud entre
los signos y los productos o servicios: un grado bajo de similitud entre los

productos puede ser compensado por un alto grado de similitud entre los

%5 Sentencia Lloyd, Considerando 27.

% Sentencia Sabel, Considerando 23.

%7 Sentencia Lloyd, Considerando 28.

%58 Por el contrario, si la marca anterior no es especialmente conocida entre el ptblico y contiene una
imagen con una limitada distintividad, la mera similitud conceptual no sera suficiente para determinar la
existencia del riesgo de confusion. Sentencia Sabel, Considerando 25.

%9 Sentencia Sabel, Considerando 24.

%0 Sentencia Canon, Considerando 23.

117



signos, especialmente en los casos en los que la marca anterior goce de un

elevado grado de distintividad®®?.

4. Los factores determinantes del riesgo de confusion a través del Derecho

europeo de Marcas

4.1. El analisis de la identidad o semejanza entre los signos

Como ya hiciera la Directiva comunitaria 89/104/CEE3%2

, ¥ las Leyes nacionales de
Marcas de los Estados miembros de la Unién Europea®®, el Reglamento de la marca
comunitaria®®* se limita a mencionar, como uno de los factores sine qua non®®® para
determinar el riesgo de confusion, el requisito de la identidad o semejanza del signo

posterior con la marca anterior.

Asi si bien determinar la identidad entre dos signos resulta una tarea que a priori

puede resultar sencilla®®®

, valorar la similitud entre una marca anterior y un signo
posterior resulta una tarea de gran complejidad, maxime cuando el legislador
comunitario se ha limitado a enunciar dicho factor sin sefialar ningdn criterio que

deba ser tomado en consideracion para su valoracion.

No obstante lo anterior, puesto que la complicada y delicada operacion de valorar la
similitud entre los signos se encuentra estrechamente vinculada a las circunstancias
del caso concreto, la doctrina y jurisprudencia comunitaria se han venido
esforzando durante los dltimos afios por enunciar unas pautas orientadoras que
constituyen el punto de partida para realizar dicho juicio valorativo, y que a

continuacion expondremos.

4.1.1. La valoracion de la semejanza debe realizarse con arreglo a la
impresion global y conjunta que producen los signos

enfrentados

%1 Sentencia Canon, Fundamentos juridicos 17 y 19.

%2 Articulos 4.1.b) y 5.1.b) de la Directiva.

%3 por ejemplo, en Espafia el articulo 6.1.a) y 34.2.a); en Alemania articulos 9y 14

%4 Considerando séptimo, y articulos 8.1.b) y 9.1.b).

%5 STROBELE P./HACKER F., Markengesetz, Carl Heymanns Verlag KG, Kdln, 2006, 8.Auflage, p. ,
Kdln, p. 501.

%6 En los casos en los que la identidad entre los signos sea absoluta, puesto que la existencia de pequefias
e insignificantes diferencias puede dar lugar a dificultades a la hora de determinar si las marcas deben
considerarse idénticas o semejantes, desprendiéndose diferentes consecuencias de una u otra
consideracion.
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En primer lugar, los signos deberan compararse entre si con arreglo a la pauta de
la vision global y de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los
elementos integrantes de cada uno de ellos y sin descomponer su unidad para su

analisis®®’.

En efecto, el consumidor medio, generalmente, percibe la marca como un todo
unitario, sin detenerse a examinar sus detalles, y sin tener la posibilidad de
comparar directamente las marcas enfrentadas, por lo que debe confiar en la
imagen ‘imperfecta’ que conserva en su memoria y realizar la comparacion

atendiendo a la impresién global que estas le producen®®

, de suerte que en
muchas ocasiones se apreciara la similitud entre las mismas por la impresion global

y de conjunto que produzcan®®°.

4.1.2. La apreciacion global y conjunta no es 6bice para atender al
elemento dominante y distintivo de los signos enfrentados

Como reiteradamente viene siendo reconocido®”°

, el principio de que las marcas
debe ser comparadas con arreglo a una vision de conjunto y el hecho de que no es
posible otorgar una proteccion independiente a un elemento concreto que forma
parte de una marca, no excluye en modo alguno que, cuando la complejidad del
analisis asi lo requiera®*, se atribuya a un elemento concreto que forma parte de

una marca una singular fuerza distintiva que hace presuponer que el publico lo

%7 Como ejemplo, las siguientes decisiones: Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, Budmen; Asunto T-
117/02, de 6 de julio de 2004, Chufafit; Asunto T-202/04, de 5 de abril de 2006, Echinaid; Asunto T-
317/03, de 26 de enero de 2006, Variant; Asunto T-22/04, de 4 de mayo de 2005, Westlife.

%8 De conformidad con el considerando 23 del Asunto SABEL; del considerando 16 del Asunto
CANON; del considerando 25 del Asunto LLOYD; y del considerando 32 del Asunto MATRATZEN 32.
%9 Vid. Resolucién de la Division de Oposicién 3836-2002, Inforay; Resolucién de la Division de
Oposicién 0188-2003, Bombus; Resolucion de la Division de Oposicion 0418-2003, Macropolis.

%70 En la jurisprudencia nacional sobre el elemento dominante, especialmente, FERNANDEZ-NOVOA,
C., “El elemento determinante de la impresién generada por una marca” (Comentario a la Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, Asunto C-120/04, Medion AG y Thomson
multimedia Sales Germany & Austria GMBH), en Jurisprudencia comunitaria sobre marcas, 2007,
numero 24; Igualmente en la doctrina alemana la pauta del acusado relieve del elemento dominante recibe
el nombre de “Prégetheorie”, y ha sido largamente estudiada. En este sentido, vid. STEINHILBER, M.,
Die Préagetheorie im Zeichenrecht, Ed. Nomos, Baden-Baden, 2003; SCHENCK M., “Die deutsche
Prégetheorie zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf dem Prifstand”, en European Law Reporter,
2006, p.76-81

"' FEZER, Markenrecht, &&14, marginal 205, pp. 500-501.
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N . . L. . 372 .
percibira y retendra mas facilmente en su memoria™ °. Nos referimos, como es
sabido, al elemento dominante del signo®”.

En efecto, el elemento dominante puede ser definido®"*

como aquel componente o
componentes de una marca que puede gozar por si solo de una mayor fuerza
distintiva dentro del conjunto de componentes que configuran la marca,
prevaleciendo en la vision de conjunto de la misma y quedando guardado en la
memoria del publico destinatario, de manera que dos marcas podran considerarse
semejantes cuando simplemente se determine que el elemento dominante es
semejante y que el resto de componentes de la marca resultan insignificantes

dentro de la impresién de conjunto®”®.

El fundamento de la atencién al elemento descriptivo y dominante de los signos
confrontados no es otro que porque estos, salvo que sean de caracter unitario
(como por ejemplo, una simple palabra o figura), son percibidos por el publico en
general de una manera irreflexiva, atendiendo al componente que domina la vision
de conjunto de los mismos, el cual se distingue por encima del resto de
componentes los cuales gozan de menor distintividad, todo ello sin olvidar que el
publico tiene una imagen ‘imperfecta’ de los signos, puesto que en raras ocasiones
tiene la oportunidad de compararlos en detalle, recordando habitualmente con

mayor detalle el elemento distintivo o dominante de la marca>’®.

Ahora bien, el principal problema que se encontrara el usuario del Sistema de la
marca comunitaria radicara en la correcta identificacion, en la vision de conjunto de
los signos enfrentados, del elemento dominante que goza de mayor fuerza

distintiva y que penetrard en la mente del consumidor medio, puesto que el

%72 No se viola en ningun caso los principios consagrados por la jurisprudencia de realizar una vision
global en conjunto de los signos enfrentados. Vid. STGCE T-185/03, Fusco (op.cit.), fto.jco. 46-47;
STGCE T-7/04, Shaker (op.cit.), fto.jco. 65-68.

%73 para un estudio en profundidad sobre el concepto del elemento dominante y la blsqueda del mismo en
los signos analizados, Vid., entre otros, FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
op.cit., p. 312-321.

$7% En este sentido, vid. Asunto T-6/01, de 23 de octubre de 2002, Matratzen, fundamentos 33-35.

%75 En este sentido, vid. Resolucion de la Sala de Recursos R0434/2003-4, Blue Eagle; Resolucion de la
Sala de Recursos R0473/2005-4, Discovery; Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, Fifties; Asunto
T-112/03, de 16 de marzo de 2005, Flex; Asunto T-117/03, 6 de octubre de 2004, NL; Asunto T-118/03,
6 de octubre de 2004, NL; Asunto T-119/03, 6 de octubre de 2004, NL; Asunto T-129/01, de 3 de julio de
2003, Alejandro; Asunto T-171/03, 6 de octubre de 2004, NL; Asunto T-186/02, de 30 de junio de 2004,
BMI Bertollo; Asunto T-286/03, de 13 de abril de 2005, Gillete; Asunto T-288/03, de 25 de mayo de
2005, TeleTech; Asunto T-31/03, de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada; Asunto T-352/02, de 25 de mayo
de 2005, Creative.; Asunto T-356/02, de 6 de octubre de 2004,Vitalkraft; Asunto T-40/03, de 13 de julio
de 2005, Murla Entrena; Asunto T-7/04, de 15 de junio de 2005, Shaker; Asunto T-85/02, de 4 de
noviembre de 2003, Diaz.

%76 | _loyd, fto. 26.
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legislador comunitario no ha regulado ningdn conjunto de factores que permitan

identificar el elemento dominante®””.

Asi las cosas, a continuacibn enumeraremos una serie de criterios que pueden
tomarse en consideracion para determinar el elemento dominante. Son los

siguientes:

a) En primer lugar, el elemento dominante serd aquel elemento que destaque en la
vision de conjunto, ya sea, por ejemplo, por la posicion que ocupa, por el tamario,

por la tipografia empleada, por los colores, etc.

b) En segundo lugar, el elemento dominante serd aquel elemento que el publico

capta y retiene en la memoria con mayor facilidad.

c) En tercer lugar, el elemento dominante podrad ser, dentro de un signo, el
elemento que goza de mayor distintividad, ya sea intrinseca o adquirida, hasta el

punto de ser un elemento que resulta notoriamente conocido y/o renombrado.

d) En cuarto lugar, en algunas ocasiones, sera posible encontrar un elemento
dominante dentro de una marca denominativa compuesta solo por una sola
palabra, cuando ese elemento tenga un claro y evidente significado mientras que la
otra parte del término carezca de ella, o cuando existan diferencias graficas, por

ejemplo, diferentes tipos de letras o tamafios®’®.

e) En quinto lugar, con caracter general, en la comparacion de marcas mixtas
formadas por un elemento denominativo y uno grafico, se considera que el

elemento denominativo goza de mayor fortaleza e impacto en el consumidor que el

%77 En este sentido, en ocasiones el elemento dominante ha sido considerado el elemento denominativo, en
otras el elemento grafico. Para conocer la postura mantenida en Espafia en relacion con este punto vid.
FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit, p. 331-342. En relacién con la
dificultad que implica la determinacion del elemento dominante, véase la Resolucion de la Sala de
Recursos R0933/2002-2, Limonchelo, en la cual la OAMI considerd que el elemento dominante era el
término “Limonchelo”. Posteriormente el Tribunal General, en la resolucion Asunto T-07/04, de 15 de
junio de 2005, Limonchelo T-07/04, considero que el elemento dominante no era dicho término, sino el
plato redondo adornado que aparece en la marca. Finalmente el TJUE, en el Asunto C-334/05, de 12 de
junio de 2007, Limonchelo, sefial6 que el término Limonchello cubre una parte importante del tercio
exterior, y que por tanto, debe valorarse también en la vision de conjunto, puesto que para que para poder
basar la similitud exclusivamente en el elemento dominante, el resto de elementos deben ser
especificamente considerados como insignificantes.

%78 Vid. Resolucion de la Division de Oposicién 0101-1998, Okovital; Resolucién de la Division de
Oposicion 0188-1999, Actiline; Resolucion de la Division de Oposicion 1713-2000, Traxdata;
Resolucién de la Division de Oposicion 2558-2000, Feminex; Resolucién de la Division de Oposicion
0674-2001, Brandcast; Resolucion de la Division de Oposicion 734501, Vital; Resolucion de la Division
de Oposicién 676751, Parallax.
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elemento grafico, por lo que, por lo general®””, debe ser considerado como el

elemento dominante en la visién de conjunto®®.

f) No podran considerarse como elementos dominantes aquellos elementos que
tengan un caracter genérico o descriptivo, y los cuales no cumplen una funcién
marcaria stricto sensu, sino tan solo aluden a la naturaleza o caracteristicas del

producto.

4.1.3. La irrelevancia de los elementos genéricos o descriptivos que

forman parte de los signos enfrentados

Con caracter general, los elementos o términos genéricos o descriptivos que forman
parte de un signo, y los cuales se encuentran tasados dentro de los motivos de
denegacion o de nulidad absoluta tanto en la derogada Directiva 89/104/CEE>®"
como en el Reglamento de la marca comunitaria®®? , no deben ser tomados en
consideracion a la hora analizar la similitud entre los signos enfrentados®®3, puesto
que los mismos no cumplen una funcidén marcaria stricto sensu, sino que se limitan
a complementar el signo o aludir a la naturaleza de los productos o servicios por el

identificados, motivo por el cual normalmente no seran capaces de captar la

%% En el examen realizado entre marcas que gocen de una elevada distintividad, ya sean notorias y/o
renombradas, el elemento dominante podra ser al mismo tiempo, tanto en elemento denominativo como el
graifco, puesto que los consumidores retendran ambos elementos en su memoria.

80 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicién 0028-1999, Chef; Resolucién de la
Division de Oposicion 0064-1998, SSi Star Service International; Resolucién de la Division de Oposicion
0296-1999, Rags; Resolucion de la Divisién de Oposicion 1134-1999, 911; Resolucidn de la Division de
Oposicion 1001-1999, Wolfpack; Resolucién de la Division de Oposicion 1432-2001, Kalma. Por otro
lado, en confirmacion del criterio sefialado, de manera general la identidad o similitud del elemento
grafico, cuando exista un elemento denominativo que no sea idéntico ni similar, o en uno de los signos
confrontados exista un elemento denominativo y en el otro no, no serd considerada suficiente para
determinar la existencia de un riesgo de confusion, asi por ejemplo Resolucion de la Division de
Oposicion 0692-1999, Forst; Resolucién de la Division de Oposicién 0885-1999, Angels; Resolucion de
la Division de Oposicion 0886-1999, Fiurucci; Resolucion de la Division de Oposicion 1224-1999,
Armatic; Resolucion de la Division de Oposicion 2576-2000, As.pine; Resolucion de la Division de
Oposicion 0539-2001, Breda; Resolucidn de la Divisién de Oposicion 0688-2001, The Millenium Heart.
%1 |a letra b) del apartado primero del articulo 3 de la Directiva 89/104/CEE ““Causas de denegacion o
nulidad” establece que no podran registrarse “las marcas que carezcan de caracter distintivo”, y la letra c)
del mismo articulo sefiala que serd denegado o anulado el registro de “las marcas que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad o la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica o la época de obtencién del producto
0 de la prestacion del servicio u otras cracteristicas de los mismos”.

%82 En jdénticos términos que la Directiva, véase la letra b) y c) del apartado primero del articulo 7
“Motivos de denegacion absolutos”, asi como apartado 1 del articulo 51 “Causas de Nulidad Absoluta”
del Reglamento de la marca comunitaria.

%83 Es decir, deberan exlcuirse dichos términos del analisis del riesgo de confusién, prestadno atencion
Unicamente al resto de elementos, los cuales tendran la consideracion de elementos dominantes, puesto
que seran los Unicos que seran capaces de captar la atencion del consumidor. En este sentido, vid. Asunto
T-224/01, de 9 de abril de 2003, Durferrit (considerandos 49 y 50); Asunto T-129/01, de 3 de julio de
2003, Alejandro (considerando 53); Asunto T-117/02, de 6 de julio de 2004, Grupo el Pardo Cercera
(considerando 51-53); Asunto T-10/03, de 18 de febrero de 2004, Koubi (considerando 60).
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atencion del consumidor medio, con la salvedad de que dichos elementos hayan
adquirido como consecuencia del uso que se haya realizado de los mismos®*, y
para los productos o servicios que identifican, un caracter distintivo, siendo por
tanto capaces de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios

identificados con dicho término.

Asi, en relacion con los términos genéricos®®® debe sefialarse que, con caracter
general, no deberan ser tomados en consideracion puesto que estos carecen de
caracter distintivo para desempefar la funcidon basica de la marca, como sabemos,

indicar el origen empresarial de los productos o servicios®®

identificados por los
mismos. Ahora bien, la genericidad de un término concreto no debe ser
determinada en abstracto, sino que debe tenerse en cuenta dos parametros

basicos:

- En primer lugar, resulta imprescindible que el caracter genérico del término
sea apreciado en relacion con los productos o servicios concretos incluidos
en la solicitud de la marca®’, puesto que si el caracter genérico o
descriptivo de dicho término no guardara relacion con los productos o

servicios que identifica, el mismo podria gozar de distintividad, y deberia ser

%84 En este sentido, vid. apartado 3 del articulo 7 del RMC, el cual regula una excepcion a los apartados
anteriores en aquellos casos en los que el término adquiera un “secondary meaming” o aptitud
diferenciadora por el uso intenso del mismo. Vid. GOMEZ SEGADE, J.A. “Fuerza distintiva y
‘Secondary Meaning’ en el derecho de los signos distintivos”, en CDC nimero 16, 1995, pp. 175 y ss.;
GARCIA VIDAL, A., “El ambito territorial del Secondary Meaning” en FERNANDEZ-NOVOA,
C./GARCIA VIDAL, A./FRAMINAN SANTAS, J., Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas (2006),
Comentarios, recopilacion y extractos sistematizados, Ed. Comares, Granada, 2008, pp. 105-118;
Igualmente vid. Asunto C-108/05, de 7 de septiembre de 2006, Bovemij; Asunto C-24/05, de 22 de junio
de 2006, Storck (considerando 58); Asunto C-371/06, de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group
(considerando 24 y 25); Asunto C-517/99, de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (considerando 30);
Asunto C-299/99, de 18 de junio de 2002, Philips (considerandos 34 y 58); Asunto C-24/05, de 22 de
junio de 2006, Storck

%8 Se entendera que un término es genérico cuando sirva para identificar, ya sea originariamente o ya sea
de forma sobrevenida,el género de productos o servicios al que pertenece. En relacién con dicha
distincion, vid. OTERO LASTRES, J.M., “La nueva Ley de Marcas” en La Ley, 1989, p. 134.

%8 En este sentido, Asunto C-53/01, de 8 de abril de 2003, Linde (considerando 40); Asunto C-104/01, de
6 de mayo de 2003, Libertel (considerando 62); Asunto C- 218/01, de 12 de febrero de 2004, Henkel
(considerando 48); Asunto C-468/01, de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble (considerando 32);
Asunto C-136/02, de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument (considerandos 29 y 46); Asunto C-64/02, de
21 de octubre de 2004, Erpo Mdébelwerk (considerandos 33 y 42); Asunto C-353/03, de 7 de julio de
2005, Nestlé (considerando 22); Asunto C-37/03, de 15 de septiembre de 2005, BiolD (considerando 27);
Asunto C-173/04, de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke (considerando 45).

%87 En este sentido, Asunto T-345/99, de 26 de octubre de 2000, Trustedlink (considerando 32); Asunto C-
37/03, de 15 de septiembre de 2005, BiolD; Igualmente, LEMA DEVESA, C. “Articulo 7: Motivos de
denegacion absolutos” en Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, op.cit., p. 82.
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tomado en consideracidn siempre cuando no indujera a error sobre la

naturaleza de los productos o servicios distinguidos®®.

- En segundo lugar, dicho caracter genérico debe apreciarse en relacion con la
percepcion del publico al que se dirigen los productos o servicios, que no es
otro que el consumidor de los mismos®?°. Es decir, para determinar si un
signo es genérico, debera tomarse en consideracion si el publico al que va
destinado el producto o servicio identificado con dicho término conoce el

significado del mismo.

Por otro lado, en relacion con los elementos o términos descriptivos debemos
sefialar que tampoco deberan ser tomados en consideracion al carecer, al igual que
los términos genéricos, de distintividad, puesto que se son términos de uso comun

° sobre las caracteristicas,

que se limitan a proporcionar al publico informacion®
cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos u otras propiedades del producto
o servicio®**!, sin que en ningin caso sean capaces de identificar el origen

empresarial de los mismos>%?.

Adicionalmente debe sefialarse que, en atencion al interés publico, dichos términos

deben poder ser usados libremente por todos los operadores del mercado®®,

%8 En este sentido, LOBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, op.cit., pp. 223-225;
Igualmente Resolucion de la Sala de Recursos R0311/2000-1, Publicitd, la cual sefiala que un término que
describe un determinado producto puede servir para otro, p. Ej. DIESEL para ropa, o0 APPLE para
ordenadores. En nuestra opinion, dicha linea doctrinal es correcta, siempre que, como hemos sefialado, no
induzca a error a los consumidores, de conformidad con la prohibcidn de registro contenida en la letra g)
del apartado primero del articulo 7 del Reglamento de la marca comunitaria, esto es, aquellos términos
que puedan inducir al publico a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geografica del producto o servicio.

%8 En este sentido, vid. resolucién el Tribunal General de la Unién Europea de fecha 27 de febrero de
2002 en el asunto Lite (considerando 27); asi como la de 9 de octubre de 2002 en el asunto Ultra Plus
(considerandos 46 y 47).

%0 En este sentido, vid. Asunto C-383/99, de 20 de septiembre de 2001, Baby-Dry (considerando 37);
Asunto C-191/01, de 23 de octubre de 2003, Wrigley (considerando 30); Asunto C-326/01, de 5 de
febrero de 2004, Telefon & Buch (considerando 26); Asunto C-150/02, P de 5 de febrero de 2004,
Streamserve (considerando 24).

1 vid. AREAN LALIN, M., “La aptitud de una denominacién para convertirse en marca”, en ADI, 1978,
pp. 477y ss.

*2 En este sentido, el profesor FERNANDEZ-NOVOA sefiala que debe realizarse un esfuerzo por
deslindar los términos descriptivos stricto sensu frente a los meramente sugestivos, puesto que si bien los
primeros informan directamente acerca de las caracteristicas del producto o del servicio, los segundos
solo informan de manera indirecta acerca de las mismas, debiendo realizar el consumidor un esfuerzo
intelectual o imaginativo para captar el mensaje que llevan encubierto. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C.
Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 187; FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES,
J.M./BOTANA AGRA, J.M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 526-
535.

%% Entre otras muchas, vid. Asunto C-108/97, de 4 de mayo de 1999, Chiemsee (considerando 25);
Asunto C-150/02, P de 5 de febrero de 2004, Streamserve (considerando 25); Asunto C-363/99, de 12 de
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porque de lo contrario, se estaria monopolizando el uso de un término comun
respecto a un tipo de productos o servicios, impidiendo asi a otros operadores del
trafico econdmico hacer uso de los mismos, y obstruyendo la libre competencia del

mercado libre comunitario®®*.

Por otro lado debemos sefialar que, en los casos que el elemento genérico o
descriptivo consista en una denominacion, bastard con que la misma pueda ser
considerada como genérica o descriptiva en una Unica lengua oficial de un Estado
miembro de la Unién Europea®®®, para que dicho elemento deba ser excluido a la
hora de realizar el analisis de la similitud entre los signos enfrentados®®, e
independientemente de que dicho elemento pueda no tener un significado genérico
o descriptivo para el consumidor medio de la mayor parte del territorio de la Unidn
Europea donde la marca comunitaria produce sus efectos, puesto que de lo

contrario, en el Estado miembro donde dicho término goce de un significado

febrero de 2004, Koninklijke (considerandos 54 y 95); Asunto C-265/00, de 12 de febrero de 2004,
Campina Melkunie (considerando 35); Asunto C-173/04, de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke
(considerando 62); Asunto C-273/05, de 19 de abril de 2007, Celltech (considerando 75); etc

%4 Cualquier operador en el mercado tiene derecho al libre uso de las indicaciones genéricas y
descriptivas que designen y/o describan sus productos o servicios en el ejercicio de la libertad de comecio
y la libertad de informacion, constituyendo una practica frecuente en el registro de marcas la utilizacion
de algun término genérico o descriptivo como prefijo o sufijo de otros términos, formando el conjunto de
los mismos la marca en cuestion. En este sentido, vid. por ejemplo la Resolucion de la Sala de Recursos
R0150/2002-2, Visionlab (considerando 21); En relacion con el anélisis de la existencia de un derecho
excluisvo sobre un término descriptivo y su influencia sobre el principio de la libre circulacion de
mercancias recogido en el articulo 28 del Tratado constitutivo de la CEE, véase la Sentencia del TJUE en
el Asunto C-421/04, de 9 de marzo de 2006, Matratzen, a raiz de una ceustion prejudicial planteada por la
Audiencia Provincial de Barcelona por el registro de una marca comunitaria mixta que incluia el término
“Matratzen” (colchon). Comentario a esta Sentencia, GARCIA VIDAL, A., “El registro como marca
nacional de vocablos extranjeros descriptivos o carentes de caracter distintivo” en FERNANDEZ-
NOVOA, C./GARCIA VIDAL, A./FRAMINAN SANTAS, J., Jurisprudencia Comunitaria sobre marcas
..., Op.cCit., p. 30-49; Igualmente [2006] ECR-12303, y [2006] ETMR 48; Igualmente sentencia del TGUE
en el Asunto T-333/04, de 18 de abril de 2007, House of Donuts International, comentada en [2003]
E.T.M.R 53.

%95 A pesar de que el consumidor medio de otros Estados miembros, el cual probablemente no conocera el
significado conreto de dicho término en otra lengua, pueda considerar el mismo como un término de
fantasia. En este sentido, el profesor FERNANDEZ-NOVOA, sefiala que a efectos de apreciar al
capacidad distintiva de una denominacion rige el principio de equivalencia de todas las lenguas que se
emplean en los Paises integrantes de la Union Europea. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema
Comunitario de Marcas, op.cit., p. 120.

%% Asi se desprende del apartado 2 del articulo 7 del Reglamento, el cual sefiala expresamente que “El
apartado 1 se aplicard incluso si los motivos de denegacion solo existieran en una parte de la
Comunidad”. El fundamento de dicha norma debe encontrarse en los principios de unidad y coexistencia
de la marca comunitaria. En primer lugar, atendiendo al principio de unidad, puesto que si la marca
comunitaria debe producir los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad, no puede permitirse
que en el territorio de un Estado miembro dicho término carezca de distintividad o sea descriptivo para
unos determinados productos o servicios. En segundo lugar, atendiendo al principio de coexistencia de la
marca comunitaria y la marca nacional, en virtud del cual se produce una equiparacion entre las marcas
comunitarias y nacionales, no debe prestarse atencion a un término que en el Derecho nacional del Estado
miembro en cuestion no podria ser registrado, o en su caso, no seria tomado en consideracion a la hora de
analizar el riesgo de confusién, puesto que de lo contrario, a través del Sistema de la marca comunitaria
estariamos infrigiendo el Derecho nacional de marcas del Estado miembro en cuestion.
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concreto y por tanto, carezca de distintividad, se vulneraria la funcion primordial de
la marca comunitaria de indicar el origen empresarial de los productos o servicios
identificados con la misma, y por tanto, se induciria a error a los consumidores de
dicho Estado miembro®®’, infringiendo asi el derecho exclusivo conferido al titular

de la marca comunitaria®®.

Finalmente debemos sefialar que en algunas ocasiones la combinacion de términos
genéricos y/o descriptivos, que por si solos carecen de distintividad alguna, puede

399
d 1

llegar a alcanzar un cierto grado de distintivida si bien esto resultara

excepcional y debera ser analizado caso por caso*®.

4.1.4.La semejanza entre los signos enfrentados debe realizarse
desde un triple plano

Como ha sefialado el Tribunal de Justicia®®*

, la semejanza entre las marcas puede
producirse desde una perspectiva fonética, grafica y conceptual, y por tanto,
siempre que sea posible, cada uno de estos planos debe ser analizado

individualmente.

No obstante lo anterior, el andlisis de la semejanza entre los signos enfrentados a
través de los diferentes planos resulta ciertamente subjetiva, y el resultado de
dicho analisis se encuentra ciertamente vinculado a las circunstancias de cada caso
concreto, motivo por el cual, en nuestra opinion, resulta ciertamente necesario
formular, desde un punto de vista comunitario, una serie de criterios que deben ser
utilizados en todos los casos para realizar la complicada tarea de analizar la

semejanza de los signos enfrentados en cada plano.

%7 Imaginemos que se confronta la marca comunitaria ‘Joyas TOUS’ para joyas, con la marca nacional
espafiola “TOUS”. En el territorio espafiol, el término Joyas es descriptivo de los productos o servicios
que identifica dicha marca, por lo que no podria ser tomado en consideracién a la hora de analizar el
riesgo de confusion, puesto que de lo contrario, podria dar lugar a decisiones que infringirian los derechos
de la marca anterior “TOUS” en Espafia, todo ello a pesar de que los consumidores medios a los que va
destinado dicho producto en otros Estados miembros de la UE podrian no comprender el signficado del
término “joyas” y por tanto, reconocer la diferencia entre ambas marcas.

%% Otro de los problemas que podemos encontrarnos es que el término en cuestion pueda ser considerado
como genérico o descriptivo en alguna lengua cooficial de un Estado miembro (por ejemplo, catalan o
bavaro). En estos casos, para determinar si debe o0 no tomarse en consideracion dicho término, habra que
analizar el caso concreto tomando en consideracion si el significado concreto de dicho término puede ser
conocido con caracter general por una parte importante del pablico relevante de los productos o servicios
identificado con dicha marca, tomando en consideracion la poblacion que podria entender su signficiado
en relacion con el conjunto de consumidores de la Unién Europea (mas de 500 millones de consumidores
actualmente).

%99 En este sentido, vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 1756-2000, Eurobaits.

“00 En este sentido, vid. Asunto C-265/00, de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie.

“1 En este sentido, vid. el considerando 23 del asunto Sabel; el considerando 27 del asunto Lloyd; y el
considerando 31 del asunto Adidas-Mode.
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Con esta intencibn a continuacion vamos a exponer los principales
principios/criterios/pautas que deben ser tomados en consideracion a la hora de

realizar el andlisis de cada plano. Son los siguientes:

En primer lugar, el andlisis de la similitud fonética, el cual constituye una
importante fase del proceso encaminado a determinar la semejanza entre dos
signos enfrentados®®?, debe realizarse, de manera general, a través de una sencilla
audicion, sin descomponer los elementos confrontados y sin aplicar criterios

matematicos ni complicadas férmulas de analisis*®.

Atendiendo a dicho criterio general, y para valorar adecuada y lo mas
objetivamente posible la similitud entre los signos enfrentados, tradicionalmente
han venido utilizandose una serie de factores los cuales deberan utilizarse para

realizar dicho analisis. Son los siguientes:

a) Atender al orden, longitud y nimero de silabas de los signos confrontados,
asi como al orden en que aparecen las vocales*®®, puesto que estos factores tienen
una importancia decisiva para fijar el ritmo y la entonacidn de los mismos,

provocando que tengan una sonoridad similar*®®.

b) Atender a la posicion e identidad de la silaba ténica.

c) Atender al denominado factor topico, esto es, si la silaba que encabeza los

signos enfrentados resulta idéntica, similar o diferente, puesto que es esta silaba la

“02 En este sentido, el profesor FERNANDEZ-NOVOA sefiala que cuando el balance de la comparacion
fonética arroje un saldo favorable a la semejanza entre los signos, habra que concluir, las mas de las
veces, que las marcas confrontadas son confundibles. En este sentido. Vid. FERNANDEZ-NOVOA, C.,
Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 302.

%% Como por ejemplo contar el niimero de letras o silabas para admitir o no la incompatibilidad.

“04 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicién 3286-2002, Wamair.

%5 En este sentido, vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 3346-2002, Etay; Resolucion de la
Division de Oposicion 0291-1999, Sulinax; Resolucidon de la Division de Oposicion 0444-1999,
Sedonium, confirmada por Resolucion de la Sala de Recursos R0586/1999-2, Sedonium; Resolucién de la
Division de Oposicion 0469-1999, Coderol, confirmada por Resolucién de la Sala de Recursos
R0622/1999-3, Coderol; Resolucion de la Divisién de Oposicion 0476-1999, Nutriform; Resolucion de la
Division de Oposicion 0852-1999, Evergreen; Resolucién de la Division de Oposicion 2044-2000,
Resverin; Resolucion de la Division de Oposicion 0727-2001, Gherardini; Resolucion de la Division de
Oposicion 2694-2001, Foris, confirmada por Resolucion de la Sala de Recursos R0049/2002-4, Foris;
Resolucion de la Divisién de Oposicion 0031-1999, Landammann; Resolucion de la Division de
Oposicion 0035-1999, Photonica; Asunto T-186/02, de 30 de junio de 2004, Dieselit; Asunto T-154/03,
de 17 de noviembre de 2005, Alrex.
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que normalmente capta la atencion de los consumidores y por tanto, sera

recordada mas claramente que el resto del signo*®.

d) Atender a la posible transposicion de letras y silabas®®’, puesto que en estos
casos, normalmente el consumidor establecera una relacion mental entre los signos

enfrentados*®®.

Por ultimo debe sefialarse que, en el ambito del Sistema de la marca comunitaria,
una de las dificultades a las que deben enfrentarse los Tribunales de Marcas a la
hora de analizar la semejanza fonética entre dos signos enfrentados es
precisamente la pronunciacion de los mismos. En este sentido, cuando una parte
significante del publico relevante pronuncie la marca confrontada de manera
correcta en el idioma de la misma, pero otra parte del publico lo pronuncie seguin
las normas linglisticas de su lengua materna, ambas formas de pronunciacion

deberan ser tomadas en consideracién para valorar la similitud fonética®®®.

En segundo lugar, debe analizarse la similitud gréafica entre los signos enfrentados a
través de la impresion visual que estos puedan producir®’®, pudiendo constatarse la
existencia de dicha similitud cuando los signos enfrentados susciten en la mente de
los consumidores una impresion visual parecida e incluso a pesar de que puedan

existir algunas pequerias diferencias entre las mismas.

El analisis del plano grafico entre los signos enfrentados resultara trascendental en
aquellos supuestos en los que deba analizarse la similitud entre dos marcas

figurativas, mixtas o una combinacién de ambas, si bien ante la ilimitada capacidad

%% NOVOA lo califica como el “Factor tpico”. En relacién con este punto, vid. Resolucion de la
Division de Oposicion 0611-1999, Veri; Resolucion de la Division de Oposicion 0685-1999, Quintonine;
Resolucion de la Division de Oposicion 1587-1999, Shaperite; Resolucion de la Division de Oposicion
0164-2000, Lubrigyn; Resolucion de la Division de Oposicion 2591-2000, Santinesse.

“7 por ejemplo, “Cortevitan vs. Vitacortex”, o “Novatetra vs. Tetranovag”.

“%8 En este sentido, vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 1852-2002, Comsat

“09 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicién 0309-1999, Wooki y Decision Northern
Foods Grocery Group Limited’s Application: Opposition by Horaclae and Ostwald, de 12 de septiembre
de 2001 [2002, E.T.M.R., 48], donde se efectué una comparacion entre las marcas “FOX’s” y “FUCHS”,
cuya pronunciacion en inglés y aleman resulta muy similar . Igualmente ver comentarios sobre dicha
decision en PHILLIPS, J., Trade Mark Law:A Practical Anatomy, Oxford, Oxford University Press,
2003, p. 164

19 En relacion con resoluciones que hayan tratado la similitud grafica, véase a modo de ejemplo las
resoluciones en el Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial; Asunto T-352/02, de
25 de mayo de 2005, Creative; Asunto T-129/01, de 3 de julio de 2003, Budmen; Asunto T-224/01, de 9
de abril de 2003, Tufftride; Resolucidn de la Sala de Recursos R0150/2002-2, Visionlab; Resolucion de la
Sala de Recursos R0376/2002-3, Evian; Resolucion de la Sala de Recursos R0457/2002-1, Cordes;
Resolucion de la Division de Oposicion 0863-2003, Roset.
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de creacion de este tipo de signos, no existen criterios preestablecidos que

permitan analizar la misma de manera uniforme.

No obstante, con caracter meramente orientador, podemos sefialar que la similitud
gréafica debera ser analizada atendiendo a la impresion general visual que los signos
produzcan, pudiendo prestar especial atenciéon a determinados aspectos concretos
de los signos analizados, como por ejemplo, el nimero de elementos que forman
parte de la marca, la ordenaciéon de los mismos, su tamafio y geometria, los colores

utilizados, etc.

Por otro lado, la similitud grafica debera ser igualmente analizada en aquellos casos
en los que deba analizarse la semejanza entre dos marcas denominativas, las
cuales si bien es cierto que protegen el término o términos registrados y no el tipo

411

de letra™ (por lo que resultard irrelevante el tamafo de la misma o la utilizacion

412

de mayusculas o mindsculas™ ), deberan ser analizadas atendiendo al niumero y

secuencia de letras, nimero de palabras y la estructura del signo**.

Por ultimo, debe analizarse, en todos los casos que resulte posible, la similitud
conceptual entre los signos enfrentados, dependiendo la valoracion de la semejanza
conceptual del grado de semejanza conceptual que el pudblico atribuya a las

denominaciones o elementos que forman parte de los mismos.

En este sentido, debe sefialarse que el andlisis de la similitud conceptual debera
realizarse en todos los casos que resulte posible entre marcas denominativas,
mixtas y graficas (incluyendo marcas figurativas), debiendo atenderse, cuando
resulte necesario, a como las mismas podrian ser identificadas fonéticamente,

pudiendo constatarse la existencia de semejanza conceptual, por ejemplo, entre (i)

“I1 E] registro de una marca puramente denominativa confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la
misma cubriendo cualquier tipo de grafia, por lo que un solicitante posterior no puede pretender evitar la
confusion adoptando una tipografia especial. En este sentido, vid. Asunto T-110/01, sentencia de 12 de
diciembre de 2002, Vedial (considerandos 38, 50 y 51); Asunto T-211/03, sentencia de 20 de abril de
2005, Faber Chimica (considerandos 37, 38 y 39).

12 En este sentido, vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0031-1999, Landammann; Resolucién de
la Division de Oposicion 0062-1998, Cashguard.

13 En este sentido, por ejemplo se considerara que no existe similitud entre dos signos cuando, estando
estos formados por una Unica letra 0 nimero, se encuentran representados graficamente en diferentes
estilos, de manera que la proteccién se realiza sobre la forma en la que las letras se encuentran
representadas graficamente y no sobre la simple letra 0 nimero en si misma, cuyo grado de distintividad
intrinseca resulta muy bajo. Algunos ejemplos, en los cuales no se aprecid que existiera similitud, son los
siguientes: Resolucion de la Divisién de Oposicion 0010-1999, M; Resolucion de la Division de
Oposicién 0122-1999, MM; Resolucion de la Division de Oposicion 0394-1999, L; Resolucién de la
Division de Oposicién 1631-2000, S; Resolucion de la Divisién de Oposicion 0468-2001, E; Resolucion
de la Division de Oposicion 1850-2001, T.
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4

dos marcas figurativas™* o (ii) entre una marca denominativa y una figurativa®®

siempre y cuando las marcas figurativas sean identificadas bajo el mismo término.

En cualquier caso, debera considerarse que existe una semejanza conceptual entre

dos signos enfrentados, cuando:

a) Hagan referencia a un término semantico idéntico o cuasi idéntico**®.

b) Hagan referencia a un idéntico término semantico en otro idioma, siempre y
cuando una parte significante del publico relevante aprecie dicha

circunstancia®'’.

¢) Hagan referencia a productos o servicios de la misma categoria y de las
mismas caracteristicas y que expresen las mismas connotaciones

emocionales*8.

Para finalizar debemos sefialar que, como puede comprobarse, si bien es cierto que
la subjetividad propia del andlisis de la semejanza entre los signos enfrentados se
reduce mediante la aplicacion de unos criterios o pautas comunes de analisis para
cada uno de los planos analizados, no lo es menos que, en todo caso, la
constatacion de dicha semejanza seguirda encontrandose influenciada por la
valoracion que se realice del resultado del analisis de cada uno de los planos
efectuado, motivo por el cual consideramos que podria ser de utilidad la elaboracion
de un conjunto de principios que permitan interpretar uniformemente el resultado

del andlisis de cada uno de dichos planos.

1% En este sentido, vid. Asunto Sabel, Considerando 24-26,

5 En este sentido, vid. Resolucion de la Division de Oposicion 2248-2002, Macarena.

“18 En este sentido, vid. resolucion del TIUE en el asunto T-296/02, de 15 de febrero de 2005, Linderhof y
Resolucién de la Sala de Recursos R0380/1999-2, Lindeboom: en ambos casos, se trata de dos formas
diferentes de nombrar la misma especie de arboles; Igualmente, Asunto T-22/04, de 4 de mayo de 2005,
Westlife, en ambos casos los términos comparados evocan la idea de “Oeste”; También Asunto T-85/02,
de 4 de noviembre de 2003, Diaz, en relacion con la marca castillo, donde el pablico podra pensar que los
productos identificados con la marca “castillo” provienen de la misma empresa que la marca anterior “El
Castillo”.

17 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicion 0131-1999, 5 Oceans; Resolucion de la
Division de Oposicion 0476-1999, Nutraferm; Resolucion de la Division de Oposicion 0482-1999, Chain
Master; Resolucién de la Division de Oposicion 1121-1999, Golden Pp.es; Resolucion de la Division de
Oposicién 3111-2000, Red Baron; Resolucién de la Division de Oposicion 2962-2001, Operation Smile .
“1% En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicién 0113-1998, Sunset (Vs. Sunrise):;
Resolucion de la Division de Oposicion 0495-1999, Private Pleasures (Vs. Secret Pleasures), confirmada
por Resolucidn de la Sala de Recursos R0616/1999-1, Private Pleasures.
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Por este motivo, a continuacidon expondremos, con fines meramente ilustrativos, un
listado de principios generales extraidos tanto de las decisiones de los drganos de la
OAMI como de la jurisprudencia del TIJUE, los cuales podran contribuir a interpretar
de manera uniforme el resultado del analisis del plano fonético, grafico y conceptual
al que son sometidos los signos enfrentados para constatar su posible semejanza.

Son los siguientes:

a) Podra existir semejanza entre los signos por la mera constatacion de

similitud en uno de los planos analizados**®.

b) Con caracter general, existira semejanza entre los signos por la mera
semejanza fonética existente entre ellos, méxime cuando el producto o

servicio identificado por el signo sea adquirido oralmente*?°,

¢) Cuando se realice la comparacion entre marcas denominativas, la posible
semejanza fonética debera considerarse de mayor relevancia que la similitud

gréfica*®*.

d) La semejanza gréafica puede resultar de mayor importancia que la similitud
fonética en aquellos casos en los que existe un contacto visual directo con el

2 0 con los

producto o servicio, como sucede por ejemplo con la ropa*?
perfumes®®3, si bien esto no implica que no se deba prestar atencién al

anélisis de la semejanza fonética*?*.

9 En este sentido, STROBELE P./HACKER F., Markengesetz, Miinchen, Carl Heymanns Verlag KG —
KoélIn — Berlin — Bonn — Miinchen, 8. Auflage, 2006, comentario al articulo 9.

“20 En este sentido, vid. las siguientes resoluciones: Resolucién de la Division de Oposicion 0309-1999,
Wooki; Resolucion de la Division de Oposicion 1949-2001, Hazet; Resolucion de la Division de
Oposicion 0148-2000, Qpat; Resolucién de la Division de Oposicion 1593-2001, Lincel; Resolucion de la
Division de Oposicion 2603-2004, Joy. Igualmente, las resoluciones del TGUE en el Asunto T-29/04, de
8 de diciembre de 2005, Castellblanch ; Asunto T-36/07, de 25 de junio de 2008, Zipcar; Asunto T-
117/03 a T-119/03, todas ellas de 6 de octubre de 2004, NL (considerando 49-50); Asunto T-286/03, de
13 de abril de 2005, Gillete (considerando 60, 73 y 74). Por otro lado, existen algunas otras decisiones
que sefialan que la mera similitud fonética no es siempre suficiente para determinar la existencia de un
riesgo de confusion. En este sentido, vid. resolucion del TIJUE en el Asunto C-361/04, de 12 de enero de
2006, Picasso; y Asunto C-206/04, de 23 de marzo de 2006, Miihlens.

“2! V/id. Resolucién de la Division de Oposicién 1197-1999, Campers; Resolucion de la Division de
Oposicion 1280-1999, Penfield.

“22 \/id. resolucion del TGUE en el asunto T-117/03 a T-119/03, todas ellas de 6 de octubre de 2004, NL.
%23 \/id. resolucion del TGUE en el asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, Zihr, confirmada por
resolucién del TJUE en el asunto C-206/04, de 23 de marzo de 2006. En este sentido queremos sefialar
que los tribunales de marcas alemanes fueron muy criticos con la argumentacion juridica del TIUE, la
cual no fue en un primerm momento admitida.

424 \/id. resolucién del TGUE en el asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, Zihr (considerando 51);
Igualmente, Asunto T-292/01, de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen (considerando 55).
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e) Para que la semejanza conceptual pueda dar lugar a la existencia de un
riesgo de confusion, la marca registrada anterior debe poseer un alto grado
de distintividad, ya sea inherente o adquirido por su notoriedad y/o
renombre, puesto que en un caso contrario, no podra considerarse que

existe dicho riesgo*®.

f) Con caréacter general, en aquellos supuestos en los que en la comparacion de
una marca que contenga dos términos, al menos uno de ellos resulte
idéntico al Unico término que contiene la marca confrontada, se considerara

que existe identidad entre los signos*?®.

4.2. El analisis de la identidad o similitud entre los productos o servicios

Otro de los criterios que la letra b) del apartado primero del articulo 9 del
Reglamento sefiala que debe cumplirse como condicién sine qua non para la
constatacion del riesgo de confusion, es precisamente el de la existencia de
identidad o similitud entre los productos o servicios identificados por las marcas

enfrentadas.

A través de dicho criterio, recogido por primera vez en el ambito comunitario en el
articulo 5.1.b) de la derogada Directiva 89/104/CEE y el cual es generalmente
conocido como el principio de especialidad, el legislador comunitario permite la

convivencia entre signos idénticos o similares si los productos o servicios que

%25 \/id. considerando 24 a 26 del asunto Sabel. Por otro lado, resulta interesante sefialar la conclusién que
alcanza el profesor FERNANDEZ-NOVOA, el cual sostiene que cuando el TJUE exige que la marca
anterior sea una marca fuerte, se refiere —en rigor- no al relieve del concepto concreto evocado por una
marca figurativa, sino al relieve de un concepto superior obtenido por via de generalizacion a partir del
concepto concreto evocado por cada una de las marcas figurativas enfrentadas. Para un analisis de la
Sentencia Sabel en relacion con este punto, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de
Marcas, op.cit., p. 325-329. En este sentido, existen algunos ejemplos donde la similitud entre las marcas
figurativas no ha sido considerada suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusion:
Resolucién de la Division de Oposicion 0641-1999, Quantum; Resolucion de la Divisién de Oposicion
0696-1999, Fig; Resolucion de la Division de Oposicion 1368-1999, Fig; Resolucion de la Divisién de
Oposicion 0165-2000, Fig. Por otro lado, se ha consdierado que existe Resolucién de la Division de
Oposicién 0146-1999, Fig; Resolucion de la Division de Oposicién 1202-2000, Fig; Resolucion de la
Division de Oposicion 1449-2000, Fig; Resolucion de la Division de Oposicion 3006-2000, Fig.

426 En este sentido, vid. resoluciones del TGUE en Asunto T-286/02, de 25 de noviembre de 2003, Kiap
Mou; Asunto T-169/02, de 15 de febrero de 2005, Negra Modelo; Asunto T-112/03, de 16 de marzo de
2005, Flex; Asunto T-32/03, de 8 de marzo de 2005, Jello Schuhpark; Asunto T-317/03, de 26 de enero
de 2006, Variant; Asunto T-356/02, de 6 de octubre de 2004,Vitalkraft; Asunto T-104/01, de 23 de
octubre de 2002, FiftiesResolucion de la Division de Oposicidon 0625-2000, Sunplus; Resolucion de la
Division de Oposicion 0430-1999, Precious Stones; Resolucidn de la Division de Oposicion 0397-1999,
Stitches.
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identifican son lo suficientemente diferentes como para que no se suscite un riesgo

de confusién respecto al origen empresarial*?’.

No obstante lo anterior, y a pesar de que las legislaciones nacionales debian
armonizar su Derecho de Marcas con la derogada Directiva 89/104/CEE incluyendo
dicho criterio como un requisito imprescindible para la determinacion del riesgo de
confusion, el mismo en muchas ocasiones ha sido objeto de diferentes
interpretaciones, llegando incluso a ser obviado al considerarse que existia riesgo
de confusion entre dos signos cuando los mismos resultaban idénticos o semejantes
a pesar de que identificaban productos o servicios muy distantes. Esto ha ocurrido,
por ejemplo, en Alemania*® y, sobre todo, en Espafia, donde a pesar de que la
derogada Ley 32/1988, de Marcas, recogia expresamente dicho principio de
especialidad, lo cierto es que durante algun tiempo existié una linea jurisprudencial,
influenciada por la precedente legislacién de marcas*?®, la cual era reacia a admitir
dicho principio®°, si bien paulatinamente se fue imponiendo una nueva linea
jurisprudencial que interpretaba correctamente el principio de especialidad recogido

en la Ley de Marcas**.

Por este motivo, no resulta extrafio que el analisis de la similitud de los productos o
servicios resulte de gran complejidad, puesto que el hecho de que el legislador

comunitario no enunciara ni en la Directiva ni en el Reglamento ninguna pauta que

T Con la excepcion de los casos de marcas notorias y/o renombradas, respecto a las cuales, de
conformidad con el articulo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE, 9.1.c) del Reglamento de la Marca, y 16.3
del ADPIC, se produce una superacion del principio de especialidad, de manera que entra dentro del ius
prohibendi de la marca notoria y renombrada la utilizacion del signo realizada sin justa causa cuando
pueda indicar una conexién entre dichos bienes o servicios con los del titular de la marca o, en general,
cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carécter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

“28 |a Ley de Marcas alemana de 1936 consideraba la similitud de los productos o servicios como un
requisito previo y auténomo a la figura del riesgo de confusion, si bien con con la entrada en vigor de la
ley de 1995 (la cual armonizaba su contenido con la Directiva 89/104/CEE), el criterio de la similitud de
los productos o servicios pasd a situarse en el mismo plano que el de la semajanza de los signos,
resultando ambos criterios imprescindibles para determinar el riesgo de confusidn, si bien en algunas
ocasiones los tribunales han interpretado dicho criterio de conformidad con sus principios
jurisprudenciales tradicionales. Para un andlisis mas detallado de esta cuestion, vid. KOHLER,
H./BORNKAMM, J./BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W., Wettbewerbsrecht, Minchen, Beck, 2007, p.
393. Igualmente FEZER, K.H., Markenrecht, op.cit., pp. 466-467. Para ver este tema desde el punto de
vista jurisprudencial anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas alemana, ver.
BAUMBACH, A./HEFERMEHL, W. Warenzeichenrecht und Internacionales Wettbewerbsrecht und
Zeichenrecht, Minchen, Beck, 1985, p. 868.

“29 E] EPI de 1929.

0 En este sentido, véase, entre muchas otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de
diciembre de 1996 (RJ 1996/9691).

“31 \/gase, entre muchas otras, las siguientes sentencias del Tribunal Supremo espafiol: Sentencia de 24 de
abril de 1993 (RJ 1993/6943); Sentencia de 17 de marzo de 2000 (RJ 2000/2017); Sentencia de 29 de
marzo de 2000 (RJ 2000/2940); Sentencia de 10 de abril de 2000 (RJ 2000/2586); y Sentencia de 8 de
junio de 2000 (RJ 2000/4787), etc.
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permita resolver la cuestion de la similitud, ha provocado que durante un largo
periodo de tiempo no existieran unos criterios claros y uniformes para la realizacion
de dicho andlisis**?, de tal manera que, habitualmente, las resoluciones de los
Tribunales se han venido limitando a analizar la semejanza entre los productos o
servicios atendiendo con caracter general, casi exclusivamente, a la clase del
Nomenclator Internacional donde estos se localizan (la cual si bien no es definitiva,
si es considerada como un factor muy importante), prescindiendo de la realizacion

de ningln otro razonamiento adicional*®.

Por todo lo anterior, y con el fin de que los tribunales de marcas comunitarias
puedan realizar el analisis de la similitud entre los productos o servicios
identificados por una marca comunitaria con una cierta objetividad, proporcionando
asi mayor seguridad juridica al usuario del Sistema de la marca comunitaria, a
continuacion vamos a sefialar, en primer lugar, una serie de premisas basicas que
deben tomarse en consideracion para realizar el juicio valorativo de la similitud, y
en segundo lugar, se expondran una serie de criterios, extraidos tanto de las
decisiones que emanan de los diferentes 6rganos resolutorios de la OAMI y del
Tribunal General y de Justicia de la Unién Europea, que pueden resultar de gran

utilidad como guia para realizar dicho juicio valorativo.

Asi, en relacion a las premisas basicas que deben tomarse en consideracion para
realizar el juicio valorativo de la similitud, debemos sefialar basicamente las

siguientes:

a) En primer lugar, la comparacion debera realizarse tanto entre productos,
como entre servicios y entre productos y servicios, puesto que en este
ultimo caso, a pesar de que la naturaleza de unos y otros es diferente, en
ocasiones pueden resultar semejantes al ser complementarios y/o tener la

misma finalidad***.

“32 os primeros fueron los previamente mencionados a los que hizo referencia el Tribunal de Justicia en
el considerando 23 de la resolucion en el Asunto Canon.

“% Como posteriormente veremos, si bien la utilizacion de dicho criterio puede resultar de cierta utilidad,
el mismo no es axiomatico, puesto que pueden existir supuestos en los que los productos o servicios sean
similares aunque se situen en clases del nomenclator diferentes o sean diferentes aun cuando se ubiquen
en la misma clase.

4% Como por ejemplo, un leasing para coches puede ser considerado en competencia con un automévil, o
un servicio de mantenimiento puede ser complementario a una determinado producto, etc. En este
sentido, vid. INSTITUTE OF TRADE MARK ATTORNEYS, The Community Trade Mark Handbook,
London, Thomson and Sweet & Maxwell, 2006.
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En este sentido debemos sefialar que el analisis de la semejanza entre
productos y servicios, tomando en consideracion la naturaleza tangible e
intangible de unos y otros**®, debera realizarse atendiendo al nicleo central

de la actividad de cada uno de ellos.

b) En segundo lugar, la comparacion deberd ser realizada por el Tribunal de
marcas comunitarias desde la percepcion subjetiva que tiene el consumidor
medio de los productos o servicios confrontados**®, y tomando en
consideracion incluso las posibles ideas erréneas que los consumidores de

estos productos o servicios puedan tener sobre los mismos.

Asi, podra existir similitud entre los productos y/o servicios confrontados
cuando las afinidades existentes entre ellos sean tan importantes que el
consumidor medio podria confundir los productos o servicios identificados
con la marca prioritaria con los productos o servicios identificados con la

marca posterior.

Igualmente, podra considerarse que existe similitud entre los productos y/o
servicios cuando a pesar de no surgir una confusion entre los mismos, éstos
resultan tan afines que el consumidor medio podria creer errbneamente que

proceden de la misma empresa o de otra vinculada econémicamente*®’.

¢) En tercer lugar, el examen de la similitud de los productos o servicios debe
realizarse de manera absolutamente independiente del resto de criterios que
deben analizarse para la determinacion del riesgo de confusién, como por
ejemplo, el grado de similitud existente entre los signos o el grado de

distintividad que puedan poseer los signos enfrentados*®.

“% Esta distincion es realizada con caracter general por la OAMI, como por ejemplo en la Resolucién de
la Division de Oposicion 3516-2002, Megamin.

4% En la doctrina alemana, vid. FEZER, K.H., Markenrecht, op.cit., comentario al articulo 14. En la
doctrina francesa, CHAVANNE, A./BURST, J.J., Droit de la propiété industrielle, Paris, Dalloz, 2006, se
inclinan por un criterio subjetivo el cual a su vez es més flexible que el objetivo.

31 En este sentido, véase el manual editado por la WIPO, Introduction to Trademark Law & Practice,
op.cit. p. 53. Igualmente, véase la resolucion del TGUE en el Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003,
Mystery drinks (considerando 41); y en el Asunto T-110/01, sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial
(considerando 64); Igualmente, la resolucion del TIJUE en el Asunto C-9/93, de 22 de junio de 1994, Ideal
Standard (considerando 16).

“%8 Sj bien posteriormente, atendiendo al principio de interdependencia, se podran poner en conjunto el
resultado de todos los requisitos analizados para constatar el riesgo de confusion. En este sentido, vid.
considerando 22 y 24 de la resolucion del TICE en el Asunto Canon. También Asunto T-110/01,
sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial (considerando 65).
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Por otro lado, a continuacion indicaremos una serie de criterios que podran
utilizarse para realizar el andlisis de la similitud entre los productos y/o servicios,
los cuales pueden resultar de gran utilidad para realizar dicho juicio valorativo de

manera uniforme. Son los siguientes:

4.2.1. Atender a la naturaleza material de los productos o servicios

En relacion con la naturaleza material de un producto debemos sefalar que esta
debera determinarse desde una perspectiva comercial y valorando conjuntamente
todas las caracteristicas del mismo, entre las cuales podemos destacar, a modo de

ejemplo, las siguientes:

a) La composicion del producto: Una idéntica o similar composicion de los
productos confrontados no puede considerarse per se una indicacion de que
los bienes tienen la misma naturaleza, excepto cuando dicha composicién
defina y/o caracterice fuertemente el producto, como por ejemplo en los

casos en los que el material que compone el producto sea precioso o raro*°.

b) Los principios de funcionamiento: En ocasiones se ha considerado que dos
productos pueden ser similares o diferentes dependiendo de los principios
de funcionamiento de los mismos, como por ejemplo, funcionamiento
mecanico con o sin motor, 6ptico, eléctrico, biolégico, quimico, etc., puesto
que ademas, en muchas ocasiones, si los productos tienen los mismos

principios de funcionamiento, tendran los mismos canales de distribucion®*°.

c) La apariencia: En relacidon con algunos productos, es su apariencia fisica y no
su composicion o principios de funcionamiento, lo que los caracteriza y
resulta de vital importancia para el mismo, como por ejemplo, en el caso de

los juguetes***,

“%9 En este sentido podemos encontrar algunas resoluciones de la Divisién de Oposicién de la OAMI:,
como por ejemplo la Resolucién de la Division de Oposicion 0247-2000, Royal; la Resolucion de la
Division de Oposicion 2339-2001, La Vie Claire. Igualmente, la Resolucién de la Sala de Recursos
R0232/2000-4, Orlando.

“0 En este sentido, podemos encontrar diferentes decisiones de la Divisién de Oposicién de la OAMI, en
virtud de las cuales, atendiendo a los principios de funcionamiento de los productos, considera que los
productos tienen la misma naturaleza o no. Algunos ejemplos de la misma naturaleza se puede encontrar
en la Resolucion de la Division de Oposicion 1298-2001, Wytek; y la Resolucién de la Division de
Oposicion 1623-2002, Prado. Por otro lado algunos ejemplos donde se determina que los productos tienen
la misma naturaleza, podemos encontrar en la Resolucion de la Division de Oposiciéon 0572-2001,
Ravema; Resolucion de la Division de Oposicion 1797-2000, Ega Master. Igualmente, Resolucion de la
Sala de Recursos R0610/2000-4, Plaform.

1 En este sentido, vid. la Resolucién de la Division de Oposicion 2628-2001, Jako-O.
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En relacion con la naturaleza de los servicios, deberd determinarse la misma
atendiendo al sector en el que el servicio se encuentra enmarcado, como por
ejemplo, servicios de construccion, automovilisticos, prensa, deportes, educacion,

entretenimiento, etc.

En cualquier caso, en aquellos supuestos en los que la naturaleza del producto o
servicio no pueda deducirse facilmente del mismo, puede resultar de cierta utilidad,
a modo meramente orientativo**?, recurrir al diccionario para comprobar la

definicion que se hace de los mismos.

4.2.2. Atender a la finalidad de los productos o servicios

La determinacion de la finalidad de los productos o servicios es realizada con la
intencion conocer cual es la intencion de uso normal de los mismos, debiendo ser
analizada, en cada caso concreto, en relacién con el producto o servicio con el que
se confronte**3, de manera que cuando la finalidad de los productos o servicios sea
idéntica o similar, existira un indicio elevado de que los productos o servicios

puedan ser considerados como similares™*.

En cualquier caso, para que el analisis de dicho criterio arroje un resultado fiable, el

analisis debera realizarse desde (i) un nivel superior de abstraccion*® y (ii) desde

una perspectiva comercial**.

2 pyesto que en ocasiones puede dar lugar a soluciones inconsistentes. En este sentido, la Resolucién de
la Sala de Recursos R0152/2000-3, Dippin’ Dots, considera que existe similitud entre la naturaleza de
“ice” (hielo) y “ices” (helados), al considerar que el diccionario sefiala que “ice” es tan solo la voz
singular de la palabra “ices”, y que por tanto, la naturaleza de los productos es la misma, corrigiendo asi
la decision de la Division de Oposicion. Igualmente la Resolucion de la Divisién de Oposicion 1138-
2002, Panther recurre al uso del diccionario para definir la finalidad de una silla de ruedas.

“3 por ejemplo, si se compara agua con vino, la finalidad del producto sera beber, pero si se compara
agua con un producto quimico usado para la ropa, la finalidad del producto seré lavar. En relacion con
esto, vid. Resolucidn de la Sala de Recursos R0293/2002-1, Complesa.

“* Puesto que en este caso, a priori, este criterio podra coincicidir con el de los canales de
comercializacion, el método e intencion del uso, el consumidor relevantes, asi como la naturaleza del
producto o servicio, si bien esta Ultima en ocasiones podra no coincidir, lo cual no influird para la
consideracién elevada de este criterio.Vid. entre otras la igualmente encontramos en la

** Es decir, sin acercarnos demasiado al producto, sino que debe determinarse de manera general. Asi por
ejemplo, si comparamos pasta de dientes con jabén, si analizaramos su finalidad desde un punto de vista
muy cercano, tendriamos que la finalidad de la pasta de dientes es la limpieza de los dientes, y del jabon,
la limpieza del cuerpo. No obstante desde un punto de vista abstracto superior, se puede decir que la
finalidad de ambos productos es la limpieza o higiene personal. En este sentido, vid. las resoluciones de la
Division de Oposicion de la OAMI: Resolucién de la Division de Oposicion 1946-2002, Marca;
Resolucion de la Divisién de Oposicion 3403-2002, Proxicom Process; Resolucion de la Division de
Oposicion 3501-2002, Champions League; Resolucion de la Division de Oposicidn 3405-2002, Giona.

“ Algunos ejemplos de analisis de la finalidad del producto, en los cuales se determina que los productos
tienen la misma finalidad, pueden encontrarse en la Resolucion de la Sala de Recursos R0634/2001-1, “a”
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4.2.3. Atender al método de uso de los productos o servicios

El método de uso*’ define, con caréacter general, la forma en la que un producto o
servicio es utilizado para lograr la finalidad para la que ha sido creado, debiendo ser
analizado en relaciéon con el criterio de la naturaleza de los productos y servicios y
el de la finalidad de los mismos, puesto que resulta poco probable que los
productos o servicios tengan idéntico o similar método de uso si su naturaleza y
finalidad es diferente, por lo que en estos casos, la mera coincidencia en la forma

de usar el producto no tendra ninguna trascendencia**®.

4.2.4. Atender al caracter complementario de los productos o

servicios

A la hora de apreciar la similitud debe otorgarse un relieve acentuado al criterio del
caracter complementario de los productos o servicios, puesto que en aquellos
supuestos en los que se considere que los productos o servicios son
complementarios podra determinarse la semejanza entre estos, ya que los
consumidores podran creer que ambos productos o servicios han sido fabricados
por una misma empresa 0 por empresas vinculadas econémicamente, todo ello sin
olvidar que normalmente, los canales de distribucion, los puntos de venta y los

consumidores a los que van destinados los mismos coincidiran®*°.

in a Black Square: en este caso, se entiende que existe similitud entre los productos al entender que la
finalidad del calzado y de la ropa es el mismo, la vestimenta de las personas, motivo por el cual
normalmente son producidas por una misma empresa, y vendidas en los mismos lugares; Igualmente,
Resolucion de la Sala de Recursos R0478/2001-3, La Cucina: en este caso se entiende que existe similitud
entre la finalidad de productos para la cocina, y cuberterias, al entender que a pesar de tener diferente
naturaleza y quiza diferente uso, ambos son usados con una misma finalidad, el uso en la cocina y
alimentacioén. También Resolucion de la Sala de Recursos R0799/1999-1, Rhodia. Por otro lado,
Resolucion de la Division de Oposicién 2940-2000, Apex, la cual considera que productos farmacéuticos
y escayolas, a pesar de tener una naturaleza diferente, tienen una misma finalidad, que es curar
enfermedades o heridas, por lo cual determina que existe similitud entre los mismos; Resolucion de la
Division de Oposicion 0645-2001, Equivet; Resolucion de la Division de Oposicion 2432-2000,
Monacryl. También la resolucién del Tribunal General en el Asunto T-115/02, de 13 de julio de 2004,
Avex ha considerado que existen suficientes conexiones entre las finalidades de ambos productos, como
muestra el hecho de que son producidos y vendidos por los mismos operadores, y por tanto los productos
pueden relacionarse en la mente de los consumidores (considerando 26).

7 Este criterio es considerado en la Resolucion de la Division de Oposicion 3496-2002, Ferroplast.

“8 Por ejemplo, un carrito de un nifio y una maquina cortacésped. En este sentido, vid. Resolucién de la
Division de Oposicion 0456-2002, Aladin. Igualmente la Resolucion de la Division de Oposicion 1138-
2002, Panther, en la cual se declara que no existe similitud entre una silla de ruedas y una bicicleta, al
considerar que el método de uso, en relacion con la finalidad de los mismos, no es similar.

# Un ejemplo podria ser un mévil y un cargador de la bateria del mévil, o una consola de videojuegos y
un mando de juego, o una camara de fotos y un carrete o una tarjeta de memoria. En este sentido vid.
Resolucién de la Sala de Recursos R0069/2004-2, Boman. También Resolucién de la Division de
Oposicion 3381-2002, Acerol.

138



Asi, podra considerarse que los productos o servicios son complementarios, y por

tanto semejantes, en los siguientes supuestos:

a) En primer lugar, cuando exista entre ellos una conexién en el sentido de que
uno resulte indispensable o de gran importancia para el otro, y los
consumidores pueden considerar natural el uso conjunto de dichos

productos**®, como por ejemplo, el hardware y el software*?.

b) En segundo lugar, cuando uno de ellos sea la extension natural del otro,
como por ejemplo, equipos de grabacion y transmision con servicios de
instalacién o alquiler de dichos equipos®*?, o servicio de telecomunicaciones

y equipos informaticos*3, etc.

c¢) En tercer lugar, cuando los productos o servicios sean accesorios, puesto
que los consumidores podran creer que los productos o servicios proceden
de la misma empresa o de empresas vinculadas econémicamente, ya que
constituye una practica habitual en el comercio la fabricacion, por una
misma empresa, de productos ‘principales’ asi como de sus respectivos
‘accesorios’. Algunos ejemplos podrian ser, un reloj y una caja para
relojes®™*, o productos 6pticos en general y unas gafas o lentillas**®, zapatos

456

y complementos de zapateria 457

, toallas con ropa de bafio™’, etc.

d) En cuarto lugar, en relacién con la comparacion entre productos y servicios,
se considerara, con caracter general, que estos son complementarios

cuando el producto se considere necesario para la prestacion del servicio*®®.

0 \/id. resolucion del TGUE en el Asunto T-443/05, de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés.

1 \/id. Resolucion de la Division de Oposicion 0398-2002, Comconnect.

2 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicion 3492-2002, Planet Audio.

“*3 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 3403-2002, Proxicom Process.

% \/id. Resolucion de la Division de Oposicion 0611-1999, Veri.

% \/id. Resolucion de la Division de Oposicion 1475-2002, Continua.

“%¢ \/id. Resolucién de la Division de Oposicién 2008-2000, Tj Collection; Resolucién de la Division de
Oposicion 1440-2000, Giorgio; Resolucién de la Divisién de Oposicion 1481-2002, Danrho. En contra,
las resoluciones del TGUE, en el Asunto T-150/04, de 11 de Julio de 2007, Tosca Blu (donde se
determina que los perfumes y la ropa no son productos complementarios); y en el Asunto T-169/03, de 1
de marzo de 2005, Rossi (donde bolssos y zapatos no fueron considerados como compementarios o
accesorios).

7 \/id. Resolucion de la Division de Oposicion 0435-2001, Floris.

“8 Vid. Resolucién de la Division de Oposicién 3836-2002, Inforay; Resolucién de la Division de
Oposicidén 3380-2002, Madison Models. No obstante existen algunas decisiones contrarias a este criterio,
como por ejemplo la Resolucion de la Division de Oposicion 3516-2002, Magamin, donde la OAMI no
consider6 que fueran complementarios los productos farmacéuticos con servicios de investigacion
médica, farmacéutica o bioldgica.
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Por otro lado debemos sefialar que no podran considerarse como complementarios
los productos o servicios que resulten auxiliares**®, como por ejemplo cables

€0 toallitas desmaquilladoras y jabones*®*, ni tampoco los

electronicos y software
regalos promocionales o merchandising respecto a los productos o servicios con los

que se entregan®®?.

4.2.5. Atender al caracter competitivo de los productos o servicios

Se considerara que los productos o servicios tienen caracter competitivo en el
mercado cuando unos y otros puedan satisfacer idénticas o similares necesidades
hasta el punto que pueden ser utilizados, con la misma finalidad, de manera
indistinta por los consumidores, pudiendo ser considerados incluso como

intercambiables*®3.

En este sentido debemos sefialar que los productos o servicios que compiten en el
mercado tienen un rango similar de precio, van dirigidos a los mismos clientes*** y

se distribuyen a través de los mismos canales de comercializacion*®®.

4.2.6. Atender a los canales de comercializacién o distribucién de los

productos o servicios

Cuando los productos o servicios estén disponibles a través de los mismos canales
de comercializaciéon*®®, el consumidor podra llegar a considerar que los mismos

forman parte de un mismo sector comercial y, por tanto, que han podido ser

“% Vid. Resolucién de la Division de Oposicién 1356-2000, Atlasreisen; Resolucién de la Division de
Oposicidn 0188-2002, Focus TV; asi como la Resolucion de la Sala de Recursos R0518/2000-1, Europay.
%9 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicion 0922-1999, Flam.

“®1 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicion 0483-2001, Maxa.

%62 \/id. Resolucion de la Divisién de Oposicién 0964-1999, Greyline, confirmada por Resolucién de la
Sala de Recursos R0072/2000-1, Greyline.

“6% Algunos ejemplos podemos encontrar en diferentes resoluciones. En este sentido, vid. Resolucién de la
Division de Oposicion 1386-1999, Rowa; Resolucion de la Division de Oposicion 0044-1999, Teeli
(donde se declaran similares al ser productos en competencia los filtros para el café de papel, y filtros
para el café metalicos o de plastico); Resolucion de la Division de Oposicién 3381-2002, Acerol (se
consideran competitivos “suplementos dietéticos alimenticios para uso meédico” y “medicinas para
tratamiento de hipertension”, ya que ambos pueden satisfacer similares necesidades).

“6% \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0045-1999, Lora Recoaro (bebidas en general se dirigen
a un mismo publico consumidor).

%85 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 1496-2002, Capacolor.

%% pyede ser tanto la venta directa de los productos al consumidor, como la venta indirecta a través de
comercios minoristas 0 mayoristas.
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fabricados por la misma empresa o por empresas vinculadas econémicamente®®’,

por lo que podran considerar que los productos o servicios son similares.

En este sentido, cuando nos encontremos en un supuesto en el que los productos o
servicios sean comercializados en grandes establecimientos comerciales, en los
cuales habitualmente sea posible encontrar un gran ndmero de productos o
servicios, la relevancia de este criterio a la hora de determinar la semejanza entre
los mismos resultara muy débil*®®; pero sin embargo, en aquellos supuestos en los
que dichos productos o servicios se comercialicen exclusiva o habitualmente en
comercios especializados, el criterio tendrd una elevada relevancia a la hora de

determinar la semejanza entre los mismos*®°,

4.2.7. Atender al origen habitual de los productos o servicios

Si bien dicho criterio no ha sido expresamente mencionado por el Tribunal de
Justicia como uno de los criterios que debe tomarse en consideracion a la hora de
realizar la valoracion de la similitud entre los productos y servicios, el mismo puede
deducirse del propio Reglamento de la marca comunitaria*’® y ha sido considerado

en algunas resoluciones del Tribunal General de la Unién Europea®’*.

Igualmente, la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial ha incluido este
criterio como uno de los que deben tomarse en consideracion a la hora de
determinar la similitud entre los productos y servicios, al sefialar que debe
prestarse atencion, entre otros criterios, al “origen habitual de los productos”,

puesto que como norma general, dos productos podran considerarse como

“7 V/id Resolucion de la Sala de Recursos R0594/2001-2, Vitafit; Resolucién de la Divisién de
Oposicion 1466-1999, Florida Sun; Resolucién de la Divisién de Oposicion 1471-1999, Qanza.

%8 Unicamente podrd tener una relevancia algo mayor cuando los productos 0 servicios sean
comercializados en el mismo area o seccion de los grandes establecimientos, como por ejemplo, la
ferreteria, los lacteos, la zapateria, etc., debiendo entenderse cada seccién como una zona independiente
dentro del establecimiento comercial. En este sentido, Vid. Resolucion de la Division de Oposicion 0076-
1998, Los Negritos; Resolucion de la Division de Oposicion 1117-1999, Chateldon.

“%9 En este sentido, vid. manual editado por la WIPO, Introduction to Trademark Law & Practice, op.cit.
pp. 53-54.

4% Tanto del considerando séptimo del Reglamento como de la definicion que el legislador comunitario
ofrece del riesgo de confusion de la cual se desprende que cuando los productos o servicios comparados
tengan usualmente un mismo origen, podra considerarse que estos resultan similares. Vid. Resolucién de
la Division de Oposicion 1195-1999, Deli Chef.

™l En este sentido, vid. Resoluciones del TGUE en los asuntos T-388/00, de 23 de octubre de 2002, Els-
Ils (considerando 55); Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, Mystery drinks (considerando 40);
Asunto T-115/02, de 13 de julio de 2004, Avex (considerando 26).

141



similares si, al ser comercializados con marcas idénticas, el consumidor corre el

riesgo de creer que tienen la misma procedencia empresarial*’?.

Asi, en aquellos casos en los que pueda asegurarse que el consumidor medio al que
van destinados los productos o servicios considera que estos habitualmente tienen
un mismo origen, es decir, que son fabricados por la misma empresa o por
empresas vinculadas econémicamente (como por ejemplo podria ser la ropa y el
calzado y/o los complementos, donde fabricantes y disefiadores habitualmente
fabrican estos tipos de productos*’®; o instrumentos tecnolégicos e instrumentos de
telecomunicaciones, los cuales son habitualmente fabricados por las mismas
empresas aprovechandose del known how que van adquiriendo en la fabricacion de
estos tipos de productos®’; etc.) podra ser tomado en consideracion este criterio

para determinar la existencia de similitud entre los productos y/o los servicios.

Por otro lado debemos indicar que, en ocasiones, dicho criterio ha sido interpretado
extensivamente por los drganos de la OAMI, los cuales han sefialado que podra
considerarse que dos productos o servicios tienen un mismo origen, y por tanto,
resultar ciertamente semejantes, cuando en el sector de los productos o servicios
enfrentados haya devenido en habitual®”® que el fabricante del tipo de productos
considerado haya ampliado su negocio hacia mercados adyacentes, es decir, se
produzca una diversificacién en sus lineas de produccién®’®, siempre y cuando dicha
diversificacion del negocio hacia mercados adyacentes resulte absolutamente
habitual en las practicas de comercio ordinarias y pueda asegurarse que el

consumidor es consciente de ello.

En efecto, esta diversificacion a la que hacemos referencia resulta, en la practica
habitual, cada vez mas frecuente, sobre todo en el caso de fabricantes que
identifican sus productos o servicios con marcas con un alto grado de distintividad,

no siendo de extrafiar que el fabricante de relojes fabrique igualmente gafas, el de

“72 En este sentido, vid. manual editado por la WIPO, Introduction to Trademark Law & Practice, op.cit.
pp. 53.

473 \/id. Resolucién de la Sala de Recursos R0634/2001-1, “a” in a Black Square; Igualmente Resolucién
de la Division de Oposicion 2001-2002, Panama Joe’s Grill-Cantina-Bar.

47 Por ejemplo, Vid. Resolucion de la Division de Oposicion 0192-2002, Delta Access; y Resolucion de
la Division de Oposicion 0507-2002, T-Flexitel; Resolucién de la Division de Oposicion 0398-2002,
Comconnect.

%Y no sea asi exclusivamente en casos excepcionales.

#7® ya sea directa o indirectamente a través de un tercero autorizado por la concesion de una licencia.
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zapatos pase igualmente a fabricar bolsos®’’’, o que el fabricante de bebidas

alcohélicas fabrique otros tipos de bebidas*’®, etc.

En cualquier caso consideramos que, a través del criterio aqui considerado, se
produce una cierta relativizacion del requisito de la similitud de los productos o
servicios, puesto que en realidad, atendiendo a un criterio objetivo, la similitud
entre estos tipos de productos es ciertamente reducida ya que, en ocasiones,
simplemente pertenecen a sectores colindantes, por lo que consideramos que dicho
criterio deberia ser interpretado, con caracter general, de manera conjunta y global
junto con el resto de criterios propuestos para determinar la similitud de los

productos o servicios.

No obstante lo anterior, cuando se pretenda determinar que los productos o
servicios resultan similares en base principal y casi exclusivamente a este criterio, a
la hora de analizar el riesgo de confusion debera tenerse muy presente el principio
de interdependencia entre todos los factores, pudiendo constatarse la confusion
Unicamente cuando los signos enfrentados resulten idénticos o muy similares y la

marca anterior goce de una elevada distintividad.

4.2.8. Atender al Nomenclator internacional como mero criterio

orientador

Como anteriormente sefialamos, el analisis de la similitud de los productos o
servicios enfrentados debe realizarse, en todos los casos, desde una perspectiva
subjetiva, es decir atendiendo a las creencias e impresiones del consumidor medio
al que va destinado el producto y/o servicio, de manera que a la hora de comparar
la similitud entre los mismos no resulta en modo alguno admisible fundamentar la
posible similitud o disparidad de los mismos con base en si estos pertenecen o no a

la misma clase del Nomenclator internacional®”®

, puesto que el mismo resulta
completamente desconocido para el consumidor medio al que va destinado el

producto o servicios.

Por otro lado, debemos sefialar que el Nomenclator Internacional tiene una misién
puramente ordenadora y administrativa adoptada exclusivamente para el registro

de las marcas®®®, motivo por el cual la estructura de todas las clases no es

" \/id. Resolucion de la Division de Oposicion 1440-2000, Giorgio.

“8 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicion 0045-1999, Lora Recoaro.
“7% \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 3483-2002, Inamed.

“80 En este sentido, vid. art. 13.b de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux.
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completamente uniforme®®, y por tanto es evidente que pueden existir productos o
servicios dentro de una misma clase que no sean similares entre si*®?, y productos
o servicios incluidos en diferentes clases que puedan considerarse similares*®®, por
lo que dificilmente puede proporcionar por si mismo ninguna base para alcanzar

conclusion alguna sobre la similitud o disparidad entre los productos o servicios.

A pesar de lo anterior, este criterio en ocasiones ha sido interpretado de diferentes
maneras por los tribunales, y si bien en algunas ocasiones, acertadamente, no ha
sido considerado para determinar la similitud de los productos y/o servicios*®*, en

otras, erréneamente, si ha sido tomado en consideracion*®®.

Por este motivo, resulta imprescindible que este criterio sea interpretado uniforme
y congruentemente por los tribunales de marcas comunitarias, de manera que la
valoracion de la similitud o disparidad de los productos o servicios enfrentados no
podra depender, en ningun caso, del encuadramiento de los mismos en unas u
otras clases del Nomenclator, pudiendo recurrirse al mismo, exclusivamente, como
un mero criterio orientador en aquellos casos en los que nos encontremos ante
productos o servicios cuya descripcion, uso o0 aplicacion resulte ciertamente
confusa, en cuyo caso podra tomarse como referencia la clase de la clasificacion de
Niza a la que pertenecen con el Unico proposito de clarificar ante que tipo de

productos o servicios nos encontramos®*®.

“8! |a falta de uniformidad dentro de una misma clase del Nomenclator Internacional ocasiona que
algunas clases comprenden productos de una naturaleza muy diferente entre si como por ejemplo la clase
5, la cual comprende por un lado productos farmaceuticos y por otro, fungicidas y herbicidas; o en
ocasiones productos similares pueden formar parte de diferentes clases, como por ejemplo productos de
papel que pueden estar incluidos en la clase 16, 17, 21 o 25. En este sentido, vid. comentario de
MARSHALL, J.N., Guide to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods
and Services, New York, Oceana Publications, 2002, pp. 26, 93-94.

%82 En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicion 0371-1999, Amron, en la cual afirma que
aunque dos productos estén incluidos en la misma clase, no significa necesariamente que los mismos sean
similares, sino que en todo caso, habra que analizar la similitud de los productos o servicios.

“83 En este sentido, vid. FEZER, K.H., Markenrecht, op.cit., comentarios al articulo 14.

“4 En este sentido, por ejemplo, en el Benelux, el articulo 13.B de la Ley Uniforme de Marcas del
Benelux, dispone que la clasificacion administrativa adoptada a la hora de realizar el registro de la maca
no constituye un criterio para determinar la similitud o disparidad de los productos o servicios
enfrentados. Igualmente, en Espafia, esta postura ha sido mantenida tradicionalmente por la jurisprudencia
espafiola, como por ejemplo, en la Sentencia de la Seccidn tercera del Tribunal Supremo de 6 de
noviembre de 1992 (RJ 1992/8704) (la cual declara que los productos o servicios por pertenecer a la
misma clase del nomenclator, no tienen porque ser similares, pudiendo calificarse como dispares).

“85 Por ejemplo, en Espafia, en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de marzo de
1988 (ADI, 13, 1989-1990, p. 332), donde se indica que dos productos son dispares por pertenecer a
diferentes clases del Nomenclator; o por ejemplo, la de 16 de febrero de 1996, donde se sefiala que dos
productos son similares al pertenecer a la misma clase del Nomenclator.

“8 En este sentido, por ejemplo, si nos encontramos con un producto que se describe como un “producto
para mantener alimentos” en clase 1, podremos saber que nos encontramos ante un producto quimico, o
por ejemplo si nos encontramos con una bebida en clase 33, sabremos que nos encontramos ante una
bebida alcohdlica. En este sentido, vid. Resolucién de la Division de Oposicion 0764-1999, Alpha;
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4.2.9. Atender a los consumidores a los que van destinados los

productos o servicios

Para finalizar, el ultimo de los criterios que puede ser valorado para determinar la
similitud de los productos o servicios es determinar si los consumidores a los que
van destinados los productos o servicios son coincidentes o no, resultando la
determinacion del consumidor relevante la clave para efectuar la correcta aplicacion
de este criterio*®’, puesto que en unas ocasiones, el consumidor relevante ha sido
considerado como el consumidor final al que va destinado el mismo*®®, y en otras,
el consumidor que adquiere el producto o servicio prestando atenciéon a la marca

que lo identifica*®®.

Asi las cosas, con caracter general, debera considerarse que el consumidor
relevante sera aquél que adquiere el producto o servicio prestando atencion a la
marca que lo identifica, y tan solo en casos excepcionales en los que existan causas
fundadas, podré incluirse también dentro del consumidor relevante el consumidor

final al que van dirigidos los productos o servicios.

4.2.10. Valoraciones finales para la correcta interpretacion de los

criterios expuestos

Para finalizar debemos sefialar que del analisis de los criterios anteriormente
expuestos se desprende que no resulta en modo alguno una tarea sencilla la de
determinar la similitud o disparidad de los productos y/o servicios enfrentados, y si

bien es cierto que los criterios que acabamos de exponer pueden proporcionar una

Resolucién de la Division de Oposicion 0865-2002, American Bud; y Resolucion de la Division de
Oposicion 1003-1999, Moro.

“8" En relacién con la determinacion del consumidor relevante y la importancia de su correcta
delimitacion para la valoracion de la similitud entre productos y servicios encontramos, por ejemplo, la
resolucién del TGUE en el Asunto T-141/06, de 12 de septiembre de 2007, Glaverbel, donde una de las
partes consideraba que, en relacion a unos cristales especificos para la construccion, el pablico relevante
debia quedar limitado a profesionales del sector de la construccion, si bien la OAMI sefialaba que debia
incluirse también al publico en general como usuario final.

“88 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 1138-2002, Panther, en la cual se sefiala que no eiste
similitud entre una silla de ruedas y una bicicleta puesto que el consumidor relevante es diferente.

“89 \/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0877-1999, Solvenon (se considera que dos productos
son dispares atendiendo a que uno es un “disolvente industrial”, adquirido por un puablico industrial, y el
otro es un “insecticida”, adquirido por la generalidad de los consumidores); Igualmente la Resolucion de
la Division de Oposicién 0456-2002, Aladin (se considera que dos productos son dispares atendiendo a
que uno de ellos es un “preparado dirigido a la limpieza de tuberias en la industria metaltrgica”, y por
tanto, adquirido solo por profesionales, y el otro es un “abrillantador para metales”, adquirido por la
generalidad de los consumidores); Resolucion de la Sala de Recursos R0232/2000-4, Orlando (la cual
confirma la decision de la OAMI la cual sostiene que el consumidor relevante debe ser aquel que elige el
producto fijandose en la marca, el cual no necesariamente tiene porque coincidir con quien lo consume).
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inestimable ayuda para la determinacion de la similitud, no lo es menos que la
misma dependerd en todo caso de la valoracidn que se realice del resultado del
analisis de cada uno de ellos, la cual depender4a, en muchas ocasiones, de la
doctrina y jurisprudencia que emane del Derecho nacional del Estado miembro

donde radique el Tribunal de la marca comunitaria.

Por este motivo, a continuacion vamos a exponer un listado de algunos principios
generales extraidos tanto de las decisiones de los 6rganos de la OAMI como de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los cuales pueden ayudar a contribuir a
valorar, de manera uniforme, el resultado del analisis de los criterios expuestos y
que sirven para determinar la similitud entre los productos y servicios. Dichos
principios se exponen con fines meramente ilustrativos, puesto que no es posible
(ni deseable) establecer normas estrictas de valoracion de los criterios las cuales

pudieran impedir analizar cada caso concreto segln sus propias caracteristicas.

Los principios de valoracion a los que hacemos referencia son los siguientes:

1. El criterio de la finalidad de los productos o servicios enfrentados tendra una
importancia elevada, de manera que en aquellos supuestos en los que se considere
que la finalidad de los productos o servicios enfrentados es la misma, el criterio
operara como un indicio muy fiable de la similitud entre los correspondientes

productos y/o servicios.

2.- El criterio de los canales de comercializacién o distribucion de los productos o
servicios enfrentados tendra una importancia elevada en aquellos supuestos de
productos y/o servicios que se ofrezcan al publico en establecimientos
especializados o en secciones diferenciadas, autbnomas y especializadas dentro de

unos grandes almacenes.

Sin embargo, dicho criterio tendra una importancia reducida en aquellos supuestos
en los que los productos y/o servicios se ofrezcan al publico en establecimientos en
los que se comercializan una amplia gama de productos y que no cuenta con

secciones diferenciadas, autbnomas y especializadas.
3.- El criterio del caracter complementario de los productos o servicios enfrentados

tendra una importancia elevada, de manera que en aquellos supuestos en los que

se considere que los productos y/o servicios enfrentados son complementarios, el
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criterio operara como un indicio muy fiable de Ila similitud entre los

correspondientes productos y/o servicios

4. Por el contrario, el criterio del método de uso*®, de la naturaleza de los
productos o servicios, el del consumidor relevante, el del caracter competidor y el
del origen habitual de los productos y/o servicios, tendran una importancia mas
reducida, no pudiendo considerarse que por si solos constituyan un indicio muy
fiable de la similitud de los productos y/o servicios, motivo por el cual deberan ser

valorados puestos en relacion con el resto de criterios.

5. El criterio del Nomenclator internacional tendra un caracter meramente
orientador para clarificar ante que tipos de productos y/o servicios nos

encontramos.

4.3. Premisas generales para realizar el juicio valorativo del riesgo de

confusion

4.3.1. El analisis de semejanzas y su valoracion para determinar el
riesgo de confusidn debe realizarse a través de la figura del

consumidor medio: delimitacion de la figura

Como es sabido, el analisis de los factores que determinan el riesgo de confusion

491 al

debe ser realizado, en todo caso, desde la perspectiva del consumidor medio
que van destinados los productos o servicios diferenciados con las marcas en
cuestion, resultando por tanto trascendental la delimitacion de dicho concepto
juridico indeterminado para la correcta valoraciéon del riesgo de confusiéon®®? y, por
tanto, para la determinaciéon del alcance del ius prohibendi conferido al titular de la

marca comunitaria.

%0 pyesto que un buen nimero de productos puede ser utilizado de similar manera, y a pesar de ello, ser
diferentes, como por ejemplo, una producto farmaceltico y uno alimentario, puesto que ambos son
ingeridos oralmente, pero no puede considerarse que sean semajantes.

“LE articulo 9 del RMC sefiala que el titular de la marca comunitaria esta facultado para prohibir el uso
en el trafico econdémico de cualquier signo que implique un riesgo de confusion por parte del publico, si
bien el Tribunal de Justicia ha equiparado dicho término por el de “consumidor”. Para un analisis en
profundidad de dicha cuestion, vid. GONZALEZ VAQUE, L., “La nocién de consumidor medio segdn la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea”, en Revista de Derecho Comunitario
Europeo, 2004, Afio 8, nimero 17, pp. 47-81; idem. “La nocién de consumidor normalmente informado
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia Gut
Springenheide”, en Derecho de los Negocios, 1999, Afio 10, nimero 103, pp.1-15.

2 Es decir, la percepcion del consumidor medio deber4 ser tomada en consideracién para la
consideracién global del riesgo de confusién, incluyendo la valoracion tanto de la similitud de los signos
confrontados como de los productos y servicios. En este sentido, vid. T-185/02, Ruiz Picasso, Op.cit.,
considerando 53.

147



Como no podria ser de otra manera, el estudio de la figura del “consumidor medio”
debera ser realizado desde la perspectiva del Derecho europeo, dejando asi de
lado, de manera definitiva, las diferentes interpretaciones que sobre esta figura han

venido ofreciendo los Derechos nacionales de los Estados miembros*®3.

Asi las cosas, la figura del consumidor medio fue definida por primera vez en el
ambito del Derecho europeo®®* en el conocido asunto “Lloyd™®®, sefialandose, con
indudable acierto, que la percepcion de las marcas que tiene el consumidor medio
de la categoria de productos o servicios tiene una importancia determinante en la
apreciacion global del riesgo de confusion, debiendo suponerse que, con caracter
general, el consumidor medio de la categoria de productos considerada es un

consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*®®. Dicha

“%8 puesto que de lo contrario, la delimitacién de la figura del consumidor medio a través de los derechos
nacionales, cada uno de ellos segun sus propios criterios, influiria decisivamente en la valoracion del
riesgo de confusion, y por tanto en el alcance del ius prohibendi otorgado a la marca comunitaria. Asi por
ejemplo, en el Derecho espafiol, el consumidor medio vino siendo definido, con anterioridad a la entrada
en vigor de la Directiva 89/104/CEE de armonizacién, como una persona que no destaca ni por sus
particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante, sino una persona dotada con un
raciocinio y facultades perceptivas normales. En este sentido, vid. Sentencia de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1973 (en ADI, 1974, ndm. 1, p. 448) y 14 de enero de 1974 (en ADI,
1975, ndm. 2, p. 524. En cambio, en el Derecho alemén, la figura del consumidor medio es definida como
una persona poco reflexiva que de ordinario contempla con atencion superficial la oferta y la publicidad
de los productos o servicios y de sus signos distintivos. En este sentido, vid. LIPTHER, M.,
Auswirkungen der ersten Markenrechtsrichtlinie auf die Merkmale der Verwechslungsgefahr und der
Erschdpfung im deutschen Markenrecht, Frankfurt am Main, Lang, 1997, pp. 99 y ss. Es decir, como se
puede apreciar, existe un claro distanciamiento entre la tipificacion del consumidor medio en el Derecho
espafiol y en el Derecho aleméan, lo cual puede provocar un diferente alcance del derecho exclusivo
conferido al titular de la marca. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho
de Marcas, op.cit., p. 278-283; FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA,
J.M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 582-584.

4% Anteriormente, el TGUE tuvo ocasion de pronunciarse sobre la delimitacion de la figura del
consumidor medio en diferenes asuntos. La primera vez que hizo mencion a dicha figura, en relacién con
los articulos 28 y 30 del Tratado de la UE, fue en el Asunto C-120/78, de 20 de febrero de 1979, Cassis
de Dijon. Posteriormente fue tratado en el Asunto C-315/92, de 2 de febrero de 1994, Clinique, donde se
sefialaba que el consumidor medio debia ser aquel consumidor razonablemente informado, y no un
consumidor casual o que no presta ninguna tipo de atencion. Mas tarde, la Sentencia en el Asunto C-
470/93, de 6 de julio de 1995, Mars, ya definia el consumidor medio como razonablemente perspicaz.
Estos antecedentes sobre la delimitacion de la figura del consumidor medio culminarian con la sentencia
en el Asunto C-210/96, de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide, la cual definié en su considerando 31
la figura del consumidor medio como aquel consumidor normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realizacion de sondeos de opinion (en
relacion con esta sentencia, vid. GONZALEZ VAQUE, L., “La nocién de consumidor normalmente
informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la sentencia Gut
Springenheide”, en Derecho de los Negocios, 1999. Esta definicion del consumidor medio fue
posteriormente utilizada en el Asunto C-220/98, de 13 de enero de 2000, Estée Lauder, en la cual se
rechaza la utilizacion de encuestas generales sin tomar en consideracion previamente el consumidor
medio al que van destinados los productos.

“%% Considerandos 25 y 26.

%% En idéntico sentido se han venido pronunciando posteriormente numerosas sentencias del TGUE. A
modo de ejemplo, destacar Asunto T-346/04, de 24 de noviembre de 2005, LTJ Difusién (considerando
30); Asunto T-423/04, de 5 de octubre de 2005, Bunker (considerando 54).
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definicibn se encuentra, no obstante, sensiblemente matizada en el mismo

considerando de la Sentencia, fundamentalmente en dos aspectos:

0

(i)

Por un lado, el legislador comunitario desconfia del grado de atencion y
perspicacia del consumidor medio ante las marcas, puesto que al hilo de
afirmar que éste rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las
marcas, sefiala que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de

las mismas en la memoria*®’.

Es decir, como afirma el profesor Fernandez-Novoa, si bien el Tribunal de
Justicia no rebaja el grado de atencién del consumidor medio hasta el nivel
del consumidor distraido y superficial, sin duda si relativiza de manera
general la atencién y perspicacia de la que tedricamente parece ser

portador®®®.

Por otro lado, flexibiliza la figura del consumidor medio al percatarse de que
esta no puede quedar delimitada de manera rigida y estéatica, sino que debe
ser capaz de adaptarse a cada caso concreto, motivo por el cual sefiala que
el nivel de atencidén del consumidor medio puede variar en funcién de la

categoria de productos o servicios contemplada®®®.

Es decir, lo que el Tribunal de Justicia pretende es dejar abierta la
posibilidad de que puedan establecerse diferentes subtipos de consumidor
medio tomando como base la diferenciacion de los productos o servicios a

los que se aplican las diferentes marcas.

En atencién a lo anterior, resulta evidente que la figura del “consumidor medio”

debera ser especificamente delimitada en cada caso concreto, para lo cual sera

necesario atender a, al menos, tres circunstancias que influiran necesariamente en

su determinacion. Son las siguientes:

a) En primer lugar, deberd determinarse si en relacion con los productos o

servicios identificados con los signos analizados, existe algun territorio

“7 En este sentido, véase el considerando 23 del Asunto Sabel, asi como el 25 y 26 del Asunto Lloyd.
Igualmente, la Resolucién de la Division de Oposicion 3475-2002, Ricoh

“%8 \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C. Tratado sobre Derecho de Marcas, op.cit., p. 282.

%% \/id. considerando 23 Asunto Sabel, y considerando 29 Asunto Matratzen.
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relevante dentro de la UE*® en el que exista alguna particularidad que deba
ser tomada en consideracion a la hora de determinar el consumidor medio,
como pueden ser, por ejemplo, determinados aspectos lingiisticos,
diferentes héabitos de los consumidores, etc., puesto que estos factores
podran influir tanto en el conocimiento general que el consumidor medio
puede tener de los signos y de los productos o servicios como en la
percepcion general que tiene sobre los mismos, afectando, por tanto, a su

nivel de atencion®!.

En este sentido, debemos sefialar que puesto que el
territorio relevante es el territorio de la UE, habrd que prestar especial
atencion a si el producto o servicio en cuestion estd dirigido de manera
especial a alguna zona geogréfica, analizando las particularidades de la

misma.

b) En segundo lugar, deberd atenderse al tipo de productos o servicios
identificados con la marca, puesto que el nivel de atencién del consumidor
medio podréa variar dependiendo de que se encuentre frente a productos de
alto valor econémico®®® (ej. Coches, joyas, etc.), productos técnicos
normalmente vendidos a especialistas, asi como productos de consumo

503

especializado e infrecuente (tecnologia, servicios médicos, servicios

% vid. Asunto T-104/01, de 23 de octubre de 2002, Fifties (considerando 42); Asunto T-183/02, de 17
de marzo de 2004, El Corte Inglés (considerando 74); Asunto T-184/02, de 17 de marzo de 2004, El
Corte Inglés (considerando 74); Asunto T-286/02, de 25 de noviembre de 2003, Kiap Mou (considerando
26); Asunto T-355/02, de 3 de marzo de 2004, Zihr (considerando 34)

%01 En este sentido, vid. las resoluciones del TGUE en el Asunto T-189/05, de 14 de febrero de 2008,
Usinor; Asunto T-74/04, de 22 de febrero de 2006, Quicky; y Asunto T-352/02, de 25 de mayo de 2005,
Creative. Igualmente Resolucién de la Divisién de Oposicion 3349-2002, Cora; Resolucion de la
Division de Oposicién 3554-2002, Holybears; Resoluciéon de la Division de Oposicién 3375-2002,
Mapetex; Resolucién de la Sala de Recursos R0404/2000-3, Audiotechnik Dietz; Resolucion de la
Division de Oposicién 1999-2000, Blu (en la cual se mantiene que los consumidores podrian confudir
bebidas alcohdlicas con bebidas no alcoholicas, especialmente en el mercado aleman, donde mezclar
varias bebidas es una practica muy habitual); Resolucion de la Sala de Recursos R0036/2002-3, Linderhof
(se consierd que existia una escasa similitud entre un vino espumoso (sekt) y zumos y aguas minerales,
tomando en consideracion que el territorio relevante era alemania, donde existen muy variados tipos de
bebidas).

%92 A mayor precio, el nivel de atencién del consumidor ser4 mayor. Por ejemplo, con caracter general, un
consumidor no prestara la misma atencion a la hora de comprar un joya de lujo en una joyeria de alto
standing con un precio elevado que un producto de bisuteria en una tienda de este tipo de productos por
un precio muy reducido. Vid. Resolucion de la Sala de Recursos R0969/2000-1, S-Class; y resolucion del
TGUE en el Asunto T-185/02, de 22 de junio de 2004, Picasso (considerando 59).

%98 \id. resolucion del TGUE en el Asunto T-189/05, de 14 de febrero de 2008, Usinor; Asunto T-79/07,
de 26 de junio de 2008, Polaris; Asunto T-390/03, de 11 de mayo de 2005, CM Capital Markets;
También la Resolucion de la Division de Oposicion 2682-2000, Ani; Resolucion de la Sala de Recursos
R0441/2004-1, Blitz;; Resolucién de la Division de Oposicion 1183-2002, Varelisa; Resolucion de la
Division de Oposicion 2066-2001, Dentcard; Resolucion de la Sala de Recursos R1163/2000-1, ldeal,
donde se consideré que, en relacién con un sello de caucho, el consumidor medio serian un grupo
especializado de gente formado por distribuidores y fabricantes de material de oficina. En sentido
contrario, Resolucidn de la Sala de Recursos R0715/2003-4, Amos, donde se consider6 que, a pesar de la
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financieros, etc.) y de marcas notorias o renombradas o productos a los que
los consumidores tienen cierta fidelidad®®* (de tabaco, de moda, etc.), donde
su nivel de atencién serd mayor°®, o se encuentre frente a productos
econdmicos y productos de consumo ordinario o masivo, donde su nivel de

atencién serd menor.

c) Por dltimo, deberé identificarse el consumidor medio al que van destinados
los productos o servicios, tomando en consideracion que el grado de
conocimiento y atencion sera (i) mayor en los casos en los que el
consumidor medio al que va destinado el producto o servicio sea un
consumidor especializado o técnico del sector del producto o servicio
distinguido con la marca®®, o (ii) menor cuando nos encontremos ante un
consumidor general o un consumidor con menor capacidad de atenciéon o

conocimiento®®’

(por ejemplo, nifios y personas mayores).

No obstante lo anterior, en algunos supuestos excepcionales, atendiendo al
tipo de producto®® frente al que nos encontremos, puede no coincidir el
consumidor que inicialmente adquiere el producto y el consumidor al que
509

finalmente va dirigido>”, de manera que el grado de atencion vy

conocimiento puede resultar muy diferente entre uno y otro, motivo por el

especializacién de sector (armas y productos militares), y por tanto, el alto nivel de atencién de los
consumidores, podia existir riesgo de confusion.

504 En relacién, por ejemplo, con productos tabaceros, vid. resolucion del TGUE en el Asunto T-34/04, de
22 de junio de 2005, Plus (esta Sentencia fue posteriormente confirmada por el TJUE en el Asunto C-
324/05, de 1 de junio de 2006, Plus Warenhandelsgesellschaft). Igualmente, véase la Resolucion de la
Sala de Recursos R0523/2004-2, Mascotte; Resolucion de la Sala de Recursos R0078/1999-3, Frosty;
Resolucion de la Division de Oposicion 0113-1998, Sunset.

%95 No obstante, ese mayor nivel de atencion del consumidor medio debe quedar minimamente acreditado,
sin que sea posible una mera

5% v/id. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0512-1999, Maxtech, confirmada por Resolucién de la
Sala de Recursos R0729/2001-3, Maxtech; Resolucién de la Division de Oposicion 1390-2001, Focus;
Resolucién de la Divisién de Oposicion 1183-2002, Varelisa. Por otro lado, en algunas ocasiones
podemos encontrarnos ante productos que no son productos finales, sino que participan en el proceso de
fabricacién (en la cadena de produccion) de otros productos finales, en cuyo caso el consumidor medio no
sera el consumidor final del producto fabricado, sino el consumidor especialista que adquiere dicho
producto para utilizarlo en la fabricacion de otro. En este sentido, vid. Resolucién de la Division de
Oposicion 0023-1998, Sodeco; Resolucién de la Division de Oposicion 0532-1999, Protector; Resolucion
de la Division de Oposicion 0020-1998, Humic.

597 En este sentido, vid. Sentencia del 22 de Marzo de 200, por Landgericht Miinchen, en el asunto “Ohio
Art Company Vs. CreCon Spiel- und Hobbyartikel GmbH™, en el cual se estimé que existia riesgo de
confusion entre las marcas “Betty” y “Betty Spp.hetty” tomando en consideracion que ambas eran para
mufiecas, Yy que el pablico destinatario eran nifios los cuales recordarian especialmente la primera palabra
“Betty” y no tendrian capacidad para diferenciar ambas marcas.

%% por ejemplo, productos farmacedticos o productos para nifios.

599 por ejemplo, en la adquisicion de productos farmaceuticos, normalmente participa un profesional, si
bien en su posterior administracion, Gnicamente se encuentra el consumidor ordinario; o por ejemplo, en
la adquisicion de productos para nifios, normalmente participa un adulto, si bien posteriormente los
mismos seran utilizados por un nifio; etc.
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cual en estos supuestos debera decidirse en cada caso concreto si debe
atenderse al grado de atencion y conocimiento de quien adquiere el

producto, del consumidor final del mismo, o de ambos®'°.

Por dltimo debe sefialarse que en aquellos supuestos excepcionales en los que no
sea posible delimitar la figura del consumidor medio al que van destinados los
productos y servicios, el Tribunal de Justicia ha admitido que el o6rgano
jurisdiccional correspondiente pueda, si se lo permite su Derecho nacional, solicitar
un estudio de investigacion de mercado general o un informe de expertos los cuales
valoren la existencia del riesgo de confusién supliendo la valoracién del consumidor

medio®*t.

4.3.2. Debe atenderse al criterio de la interdependencia a la hora de

valorar el resultado del analisis de las semejanzas

Como es sabido, la valoracion global del riesgo de confusion entre dos marcas

enfrentadas debe realizarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del

%19 En nuestra opinién, en estos casos, debe considerarse siempre el grado de atencion y conocimiento
menor tanto de adquiriente como del consumidor final. Asi por ejemplo, en relacién con los productos
farmacedticos, a pesar de que muchos de ellos solo son despachados bajo prescripcién médica, y por tanto
por un profesional farmacéutico cuyo nivel de conocimiento y atencion sobre dichos productos debe ser
muy elevado, no puede obviarse que posteriormente es el consumidor ordinario el que hace uso de los
mismos, Yy que por tanto, atendiendo a una serie de circunstancias (acumulacions durante largos periodos
de tiempo de dichos productos, bajo conocimiento del consumidor ordinario de los principios activos y
sus nombres que componene dichos productos, posibles intoxicaciones por administraciones erréneas de
los mismos, adminsitraciones de estos productos cuando las condiciones fisicas o psiquicas se encuentran
mermadas, etc.), debe considerarse que el consumidor medio tiene un bajo nivel de atencion y
conocimiento, y por tanto, analizarse el riesgo de confusion con mayor atencién y precision. En este
sentido, vid. resolucién del TGUE en el Asunto T-10/01, de 3 de julio de 2003, Biofarma. También
resolucion del TIJUE en el Asunto C-412/05, de 26 de abril de 2007, Biofarma, en relacion a la
determinacion del consumidor medio respecto a productos farmacedticos, donde se establece que habra
que tomar en consideracion tanto al profesional que los prescribe y/o despacha, como al consumidor final
que hace uso de los mismos. Por otro lado, en relacién con una baja atencion del consumidor medio frente
a medicinas generales y de menor importancia, vid. Resolucion de la Sala de Recursos R0816/1999-3,
Almoxin; Resolucion de la Sala de Recursos R0401/2000-3, Eugastrim; Resolucion de la Sala de
Recursos R0964/2000-3, Accucor. En sentido contrario, vid. Resolucién de la Division de Oposicion
3027-2000, Racer (entre las marcas LACER S.A. y RACER, ambas para sustancias farmacedtivas, que no
existia riesgo de confusién entre las mismas porque, atendiendo a la naturaleza de las mismas, asi como a
su exclusivo canal de comercializacion (en farmacia bajo prescripcion médica) la pequefa diferencia
existente entre ambas marcas era suficiente para evitar el riesgo de confusién por el consumidor medio
que comercializa las mismas, el profesional farmaceutico).

> vid. resolucion del TJUE en el Asunto C-210/96, de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide
(considerando 37), no obstante, los estudios de mercado o encuestas pueden resultar de gran utilidad
siempre que se encuentren bien preparados y no se encuentren dirigidos. En este sentido, vid. la
resolucién del TGUE en el Asunto T-262/04, de 15 de diciembre de 2005, Bic (considerandos 84-87)
(comentario a esta resolucion se puede encontrar en [2005] ECR 11-5959).
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supuesto concreto, entre ellos, el de la interdependencia entre la similitud de los

signos y la de los productos o servicios designados®?, lo cual implicara que:

-Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede
llegar a quedar compensado por un elevado grado de similitud o identidad
entre las marcas®*®, maxime cuando la marca anterior prioritaria goce de

d>'*, ya sea intrinseca o adquirida y

una elevada reputacion y/o distintivida
en cualquiera de los planos®®, puesto que dichas marcas gozaran de una

proteccion mas amplia que otras marcas con menor caracter distintivo®®.

- Un bajo grado de similitud entre los signos enfrentados, cuando la marca
anterior goce de una elevada distintividad, puede llegar a quedar
compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o

servicios analizados®'’.

4.3.3. Valorar el posible elevado grado de distintividad de los signos

enfrentados

Como anteriormente ya hiciéramos referencia, el legislador comunitario si bien no
ha regulado en el articulado del Reglamento de la marca comunitaria los criterios

que deben ser analizados para la valoracion del riesgo de confusiéon, si que se

%12 v/id. considerandos 17 y 19 de la resolucién en el asunto Canon, asi como el considerando 19 de la
resolucion en el asunto Lloyd; lgualmente Asunto C-235/05, de 27 de abril de 2006, L’oréal
(considerando 35); Asunto C-234/06, de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria (considerando
48). Por otro lado la interdependencia entre los factores se desprende también del décimo considerando de
la derogada Directiva 89/104/CEE, al sefialar que la apreciacion del riesgo de confusion depende del
reconocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud existente entre los signos y entre los
productos o servicios identificados con los mismos.

>3 Vid. Resolucién de la Sala de Recursos R0018/2001-3, Nicole; Resolucién de la Sala de Recursos
R0924/2000-3, Colex; Resolucion de la Sala de Recursos R1022/2000-2, Chipita; Resolucién de la Sala
de Recursos R0201/2001-3, Caribbean Club; Resolucidn de la Sala de Recursos R0072/2000-1,Greyline;
Resolucién de la Division de Oposicion 1031-1999, Starter; Resolucion de la Division de Oposicion
1133-1999, After Dark; Resolucion de la Divisién de Oposicion 1039-2001, A.B.M. Victoria; Resolucion
de la Division de Oposicién 1847-2001, Martin Logan.

> v/id. considerando 17 y 19 de la resolucién en el asunto Canon.

15 Asi por ejemplo, en el asunto SABEL se determind que la similitud conceptual entre dos signos,
cuando al menos uno de ellos goce de elevada distintividad, podra dar lugar a la existencia de un riesgo
de confusion (considerando 24), si bien en el caso de que la marca anterior no goce de elevada
distintividad, el mero hecho de que sea conceptualmente similar no implicara automaticaemnte que exista
un riesgo de confusion (considerando 25).

%18 E| fundamento de dicha teoria no es otro que los consumidores, ante la elevada distintividad del signo,
y la gran similitud existente con el signo posterior, podran llegar a pensar que existe una relacion entre los
signos y que los productos identificados con los mismos proceden de una misma empresa o de empresas
vinculadas econémicamente. En este sentido, vid. considerando 24 de la resolucion en el asunto Sabel,
considerando 18 en el asunto Canon; considerando 20 en el asunto Lloyd; y considerando 40 en el asunto
Mode-Adidas.

> Vid. Asunto C-235/05, de 27 de abril de 2006, L’oréal (considerando 37).
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encargé de apuntar°®, en el séptimo considerando del Reglamento®®, que “el

riesgo de confusibn depende de numerosos factores, y en particular del
conocimiento de la marca en el mercado, de la asociacion que pueda hacerse de
ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el

signo y entre los productos o servicios designados (...)”.

Llama la atencidon, por tanto, la trascendencia e importancia que el legislador
comunitario ha querido conceder al factor del “conocimiento de la marca en el
mercado”, maxime si tomamos en consideracidon que los otros factores sefialados,
el de la similitud entre los signos y de los productos, no debieran ser considerados
como unos meros ‘factores’ para determinar la existencia del riesgo de confusion,
sino como los criterios fundamentales cuyo analisis resulta imprescindible para

poder constatar la existencia del riesgo de confusion.

A pesar de lo anterior, en la préactica habitual a la que se enfrentan los tribunales de
marcas comunitarias®?°, el factor del grado de conocimiento de la marca en el

521

mercado resulta livianamente considerado™, puesto que el mismo parece carecer

de importancia salvo en aquellos casos que lleve aparejado la consideracion de que
la marca en cuestion ha alcanzado el estatus de notoria o renombrada®??,
olvidandose de otras muchas situaciones intermedias en las cuales, si bien la marca
en cuestion pueda no llegar a alcanzar dicho estatus, si que goza de una elevada
distintividad, con las consecuencias que, como posteriormente veremos, ello puede

llevar aparejado.

Asi las cosas, debemos comenzar por sefialar que en aquellos supuestos en los que
la marca anterior goce de una elevada distintividad -lo cual implica necesariamente

que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del publico

518 Como ya hiciera previamente el décimo considerando de la derogada Directiva 89/104/CEE.

%1% Considerando octavo del nuevo Reglamento 207/2009.

520 Al igual que el resto de Tribunales nacionales y comunitarios.

521 Muchas veces por la propia inactividad de los juristas que representan al titular de la marca que, en los
oportunos procedimientos judiciales, no se preocupan de probar que la marca en cuestion goza de una
elevada distintividad (en ocasiones, encorsetados al considerar que la misma no puede ser considerada
como una marca notoria y/o renombrada) o en ocasiones, de probar oportunamente dicha elevada
distintividad que sefialan.

522 En cuyo caso, dicho signo notorio o renombrado se beneficiara de la elevada proteccion que alcanzar
dicho estatus conlleva, resultando necesario para determinar que existe una infraccion del derecho
exclusivo de dicho signo la existencia de una identidad o similitud entre los signos enfrentados (y no entre
los productos o servicios que identifican) y un uso sin justa causa que implique un aprovechamiento
indebido del caracter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los
mismos (sin que sea necesario probar que existe un riesgo de confusion).
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destinatario de los productos o servicios que identifica la misma®*- el riesgo de

confusién con un signo posterior resultara mas elevado®*

, motivo por el cual dichas
marcas (marcas ‘fuertes’) gozaran de una proteccién mayor®®® que aquellas otras
cuyo grado de distintividad resulte menor (marcas ‘débiles’)**®, pudiendo
constatarse la existencia del riesgo de confusién entre dos signos a pesar de existir
un escaso grado de similitud entre las marcas y/o entre los productos o servicios

por ellas identificados™'.

El fundamento de otorgar dicha proteccion reforzada a las marcas que posean un

alto grado de distintividad, puede obedecer, a nuestro juicio, a dos razones:

- Por un lado, porque son precisamente las marcas fuertes las que atraen una
mayor atencion del consumidor y las que gozan de un mayor goodwill,
siendo este el principal motivo por el que el derecho exclusivo otorgado a
dichas marcas resulta infringido con mayor frecuencia, razén por la cual,

resulta necesario que el legislador les dote de una mayor proteccion®%.

52% Sin que tenga que llegar al conocimiento necesario para que la misma pueda considerarse como
notoria 0 renombrada. En este sentido, vid. resolucion del TJUE en el Asunto T-277/04, de 12 de julio de
2006, Vitalkraft (considerando 34).

524 Sentencia Sabel, Considerando 24. En este sentido, debemos sefialar que, en algunas ocasiones, en un
primer momento, el Tribunal Supremo espafiol mantuvo una doctrina radicalmente contraria, al sefialar
que al aumentar el grado de conocimiento de una marca disminuye correlativamente el riesgo de
confusién, motivo por el cual las marcas fuertes no debian gozar de una proteccion reforzada frente al
resto de marcas (por ejemplo, Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 24 de
septiembre de 1968, comparando Aspirina y Alergapirina). No obstante dicha posicion resultaba erronea,
porque el fundamento del refuerzo de la proteccion de dichas marcas es semejante al de las marcas
notorias y/o renombradas, donde el objeto de la proteccion no es el riesgo de confusién en el consumidor,
sino en el uso sin justa causa del signo y el aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de la
notoriedad del signo).

525 \/id. considerando 18 del asunto Canon. Algunos ejemplos a través de la OAMI los podemos encontrar
en las siguientes resoluciones; Resolucion de la Division de Oposicion 0239-2000, Adolfo; Resolucién de
la Division de Oposicion 0675-2001, Esmerald Hill; Resolucion de la Division de Oposicion 0076-1998,
Los Negritos; Resolucion de la Division de Oposicion 0188-1999, Actiline; Resolucién de la Division de
Oposicién 0329-2000, Eurobank; Resolucidn de la Division de Oposicion 0937-2001, Phyto-Vital;
Resolucion de la Divisién de Oposicion 1789-2001, Media-Sound; Resolucién de la Division de
Oposicion 2158-2002, Superkool; Resolucidn de la Divisién de Oposicion 3476-2002, Intersilicon.

525 \/id. considerando 24 asunto Sabel; considerando 18 asunto Canon; y considerando 20 asunto Lloyd.
521 En este sentido, vid, considerando 24 asunto Sabel; considerandos 18 y 24 asunto Canon; y
considerandos 20 y 21 asunto Lloyd. Igualmente, las resoluciones del TGUE en el Asunto T-99/01, de 15
de enero de 2003, Mystery drink (considerando 34); Asunto T-164/02, de 10 de noviembre de 2004, Kaul
(considerando 35); Asunto T-183/02, de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés (considerando 67); Asunto
T-184/02, de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés (considerando 67); Asunto T-10/03, de 18 de febrero
de 2004, Koubi (considerando 50); Asunto T-164/03, de 21 de abril de 2005, Ampafrance (considerando
70). Igualmente, la OAMI en Resolucion de la Sala de Recursos R0037/2000-2, Cristal; Resolucion de la
Sala de Recursos R0550/2003-2, El Coto, Coto de Imaz,...

528 Al igual que sucede con las marcas notorias y renombradas.
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- Por otro lado, porque cuanto mayor sea la distintividad de una marca
anterior, mayor sera el riesgo de que el consumidor medio pueda asociarla
con una posterior, incluso cuando el parecido entre ambas sea minimo o los

productos o servicios que designan sean diferentes®®°.

La mencionada elevada distintividad de la que puede ser portadora un signo puede
resultar inherente al mismo o sobrevenida, como consecuencia del uso de un signo,
el cual debido a su amplia difusién entre el publico, le atribuye el significado de

denotar el origen empresarial de un producto o servicio®*®.

Por un lado, se considerara que el signo es portador de una elevada distintividad
inherente cuando, atendiendo a las caracteristicas intrinsecas del mismo, pueda
concluirse que el mismo esta formado por algin elemento de fantasia (en

|531

cualquiera de los planos fonético, grafico o conceptual®™) que le haga

particularmente apropiado para identificar, sin ningin género de dudas, el origen

empresarial de los productos o servicios que identifica en el mercado®*.

Por otro lado, se considerara que el signo es portador de una elevada distintividad
sobrevenida cuando, como consecuencia de un uso intenso de la misma, e
independientemente de su grado de distintividad inicial, su conocimiento y
reputacion hayan aumentado®®*, de manera que los productos o servicios
identificados con dicho signo, podran ser facilmente identificados por los

consumidores con un origen empresarial determinado.

52% Esta doctrina ha sido, desde mucho tiempo atras, mantenida por la jurisprudencia alemana. En este
sentido vid. sentencia de 9 de julio de 1965, en GRUR, 1965, pp. 601 y ss.

5% E| profesor FERNANDEZ-NOVOA sefiala que aunque existen ciertas afinidades entre la notoriedad
de un signo y la adquisicion de un cardcter distintivo por parte de un signo, existen diferencias
funcionales entre una y otra figura, puesto que si bien a través de la adquisicion de notoriedad de un signo
puede consolidarse el derecho de exclusiva sobre una marca y fortalecerse su posicion respecto al riesgo
de confusion, a través de la adquisicion del caracter distintivo por un signo inicialmente carente del
mismo se persigue la finalidad de eliminar la prohibicion que en otro caso bloquearia el acceso del signo
al Registro de Marcas. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES,
J.M./BOTANA AGRA, M., Manual de la Propiedad Industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 545-
548.

%31 \/id. Resolucién de la Sala de Recursos R0316/2004-1, Equipo Dyna.

%32 por el contrario, si el signo esta formado por algdn elemento descriptivo o genérico para los productos
0 servicios que identifica, o que sea utilizado muy frecuentemente en el mercado por otras muchas
marcas, se considerara que la marca goza de un reducido grado de distintividad. En este sentido, véase el
considerando 23 del asunto Lloyd. Igualmente vid. Resolucién de la Division de Oposicion 0085-1999,
Lisa Deluxe; Resolucién de la Division de Oposicion 0248-2000, Interactive Wear, confirmada por
Resolucién de la Sala de Recursos R0444/2000-1, Interactive Wear.

5% Vid. resolucion del TJUE en el Asunto C-488/06, de 17 de julio de 2008, L&D; Asunto C-353/03, de 7
de julio de 2005, Nestlé. Igualmente, la OAMI en Resolucion de la Sala de Recursos R0007/2001-1,
Aspirin; Resolucion de la Division de Oposicion 3508-2002, Yelowww.
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En cualquier caso, como parece légico, no resulta suficiente que el alto grado de
distintividad de una marca sea Unicamente alegado por su titular para beneficiarse
de la mencionada proteccidon reforzada, sino que, en todos los casos, debera ser
probada®** de manera que pueda deducirse que la misma le proporciona una
elevada aptitud para identificar los productos o servicios para los cuales fue
registrada y atribuirles asi una procedencia empresarial determinada, de manera
que los consumidores pueden distinguir facilmente los productos o servicios
comercializados e identificados con dicha marca de los de otras empresas®*®. Dicha
prueba debera ser realizada en relacion (i) con el territorio relevante donde la
marca produce sus efectos®®®; (ii) en relacién con el publico relevante al que va
destinado el producto o servicio distinguido con la marca®’; (iii)) al momento
temporal en el que se realiza el andlisis del riesgo de confusion®?; y (iv) en relacion
a los productos o servicios distinguidos con la marca, es decir, habra que
determinar si la elevada distintividad es para todos los productos o servicios
identificados por la marca o si, por el contrario, es solo para alguna categoria de los

productos o servicios identificados con la misma®*°,

Por dltimo debemos sefialar que entre los numerosos medios de prueba que podran
utilizarse para probar la elevada distintividad de la marca en cuestion, el Tribunal
de Justicia ha sefialado algunos cuya constatacion puede resultar suficiente para

probar la misma®*°. Son los siguientes:

5% a parte que alegue la mayor distintividad de la marca debera probarlo ante los tribunales, sin que sea
posible la mera afirmacion sobre la supuesta fortaleza de la marca, incluso en supuestos donde pudiera
llegar a presumirse dicha mayor distintividad, como por ejemplo, frente a nombres de personajes
famosos. En este sentido, vid considerandos 22 y 23 asunto Lloyd, y considerandos 41 y 42 en el asunto
Mode; Igualmente Asunto C-361/04, de 12 de enero de 2006, Picasso (considerando 64-69). Igualmente
las resoluciones del TJUE en el Asunto T-99/01, de 15 de enero de 2003, Mystery drinks (considerando
34);Asunto T-66/03, de 22 de junio de 2004, Drie Mollen sinds 1818 (considerando 32)

5% \/id. considerando 22 del asunto Lloyd.

5% V/id. Resolucion de la Sala de Recursos R0448/2004-1, Auchan (la marca oponente-Auchan- habia
sido intensamente utilizada en Francia, y por tanto habia adquirido una elevada distinvidad, factor que no
fue tomado en consideracién por la OAMI para determinar que no existia riesgo de confusién con la
marca YUCHAN, si bien dicha decision fue corregida por la Sala de Recursos, sefialando que la division
de oposicion se equivoc6 al no investigar en profundidad la distintividad adquirida en el territorio
relevante.

537 Es decir, el consumidor medio al que van destinados los productos o servicios.

5% Resulta necesario probar que la mayor distintividad de la marca anterior (ya sea inherente o adquirida)
ya existia en el momento de solicitud de la marca confrontada. En este sentido, vid. resolucion del TGUE
en el Asunto T-247/01, de 12 de diciembre de 2002, eCopy Inc. (comentada en [2002] ECR II-
5301).También la OAMI en Resolucidn de la Sala de Recursos R0672/1999-2, Teen.

5% V/id. Resolucién de la Sala de Recursos R0525/2001-3, Diesel; Resolucién de la Division de Oposicion
0226-1999, Mik; Resolucion de la Division de Oposicion 1193-1999, John Smith; Resolucién de la
Division de Oposicién 1340-1999, Boss.

%40 Estos criterios han sido extraidos de un analisis conjunto de las siguientes resoluciones: Asunto C-
108/97, de 4 de mayo de 1999, Chiemsee (considerando 51); Asunto C-342/97, de 22 de junio de 1999,
Lloyd (considerando 23 y 24); Asunto C-375/97, General Motors, fto.jco. 26 y 27; Asunto T-277/04, de
12 de julio de 2006, Vitalkraft.
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a) La cuota de mercado poseida por la marca.

b) La intensidad, extension geografica y duracion de su uso.

c) La importancia de las inversiones realizadas por la empresa para
promocionar la marca.

d) El porcentaje de los sectores interesados que identifica los productos o
servicios atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a
la marca.

e) Las declaraciones de las Camaras de Comercio e Industria o de otras
asociaciones profesionales.

f) Las cualidades intrinsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca
0 no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los
que ha sido registrada®**.

g) Porcentajes numéricos sobre el grado de conocimiento de la marca entre el

publico al que van destinados los productos o servicios®*2.

4.3.4. Valorar la posible coexistencia previa de los signhos enfrentados

en el mismo territorio

Otro de los factores que, en determinadas ocasiones, puede tomarse en
consideracion para valorar la existencia de un riesgo de confusion es el de la

coexistencia previa de los signos.

La coexistencia previa entre dos signos confrontados, si bien a priori podria dar
lugar a rechazar la existencia de un riesgo de confusion entre los mismos®*, debe
ser considerada con especial atencion, puesto que podrian existir razones®** que

justificaran la convivencia entre los signos en el mismo territorio®*®, y por tanto,

> Dicho requisito fue introducido en la resolucion del asunto Chiemsee, resultando aplicable en los
supuestos es los que la elevada distintividad de la marca se derive de la naturaleza intrinseca del signo.

%2 Sj bien las resoluciones en el asunto Chiemsee y Lloyd, sefialaban que no puede utilizarse de manera
general un criterio de porcentajes o encuestas para determinar el caracter fuerte o débil de una marca
(considerandos 52 y 24 respectivamente), si que debe ser un factor mas a tener en cuenta para valorar el
alto grado de distintividad (Asunto T-164/03, de 21 de abril de 2005, Ampafrance), ya que debe
reconocerse la interdependencia existente entre el conocimiento que el publico tiene de una marca y el
caracter distintivo de esta, en el sentido de que cuanto mas conocida sea la marca entre el publico
destinatario, mas reforzado resultara el caracter distintivo de esta.

%% Vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0085-1999, Lisa Deluxe; Resolucién de la Divisién de
Oposicion 1193-1999, John Smith.

> Por ejemplo, falta de conocimiento, o conocimiento durante un corto periodo de tiempo en el cual la
parte que goza del derecho prioritario ha requerido a la otra parte que deje de utilizar el signo enfrentado,
etc.

>° Vid. Resolucién de la Division de Oposicion 1340-1999, Boss; Resolucién de la Division de
Oposicién 0537-1999, Sidi.
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que motivaran que dicho factor no deba ser tomado en consideracion a la hora de

analizar el riesgo de confusion®¥®.

Asi, para poder considerar la coexistencia como un factor sélido a tener en cuenta
para justificar la inexistencia de riego de confusién en el andlisis entre dos signos
enfrentados, no bastara con argumentar la mera coexistencia registral entre los
mismos, sino que resultara necesario que la parte que la alegue pruebe
suficientemente que ambos han sido usados al mismo tiempo, con conocimiento y

aquiescencia, en el territorio relevante®*’.

4.3.5. Valorar la existencia de posibles circunstancias sobrevenidas

gue demuestren la existencia de confusion

Como es sabido, para la determinacion del riesgo de confusion entre dos signos no
se exige que se haya producido o se esté produciendo la confusion entre los
mismos, sino simplemente que estos sean susceptibles de provocar, en el

consumidor medio, dicha confusion.

No obstante lo anterior, en ocasiones puede suceder que con caracter previo o
durante el analisis del riesgo de confusion, se hayan producido circunstancias
extraordinarias que demuestren que se ha producido, en el territorio relevante, una
auténtica confusion entre los signos, en cuyo caso, como resulta légico, sera un
factor a tomar en consideracion por los Tribunales de marca comunitaria para
determinar la existencia del riesgo de confusion, influyendo en su relevancia para la
valoracion global del riesgo de confusidn del nimero de ocasiones que se pruebe
que se ha producido la confusién en relacion con el nidmero de transacciones

comerciales que, a través de dichos signos, se realizan en el mercado®*.

%48 pyesto que el riesgo de confusién deber4 ser analizado en todo caso. Vid. Resolucién de la Division de
Oposicion 0897-2004, Larmagel; Resolucion de la Sala de Recursos R0139/2004-1, Alexander y
Resolucién de la Sala de Recursos R0764/2004-1, Arc.

> No sera suficiente la prueba de la mera coexistencia registral, sino que debera probarse la coexistencia
en el uso en el territorio relevante. Vid. Resolucion de la Divisién de Oposicion 1584-1999, Malco;
Resolucién de la Divisién de Oposicion 0594-2005, Neo Luxor; Resolucion de la Sala de Recursos
R0360/2000-4, Limmit; Resolucion de la Sala de Recursos R0001/2002-3, Chitos; Resolucién de la Sala
de Recursos R0851/2000-3, Magic Box.

%8 No seré lo mismo demostrar la existencia de un tnico hecho aislado de confusion, que una multitud de
hechos.
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4.3.6. Valorar la existencia de posibles decisiones anteriores de
autoridades nacionales o comunitarias que declaren Ila

confusion

En algunas ocasiones, puede suceder que el mismo supuesto controvertido sobre la
existencia o no de confusion entre dos signos confrontados haya sido previamente
resuelto por los Tribunales u Oficinas de Propiedad Industrial nacionales de los

Estados miembros.

Pues bien, como resulta légico, los tribunales de marcas comunitarias, al igual que

sucede con la OAMI®*®

, deberan analizar todos los Hechos y Fundamentos de
Derecho alegados por las partes durante el procedimiento, y si bien no estan en
ningun caso obligados a seguir las resoluciones anteriores que emanen de
diferentes oOrganos, si podran tomarlas en especial consideracion a la hora de
determinar la existencia de un riesgo de confusiéon entre los signos confrontados en
aquellos casos en los que se cumplan dos condiciones: (i) que los hechos
analizados resulten idénticos o cuasi idénticos; y que (ii) el derecho aplicado para
resolver la controversia sea el Derecho de Marcas del Estado miembro en cuestion
el cual se encuentre debidamente armonizado por todas las Directivas de
Armonizacioén vigentes, resultando por tanto igualmente armonizado con las normas

contenidas en el RMC que debe aplicar el TMC>°.

V. REFLEXIONES FINALES AL CAPITULO TERCERO: GUIA DE CRITERIOS
DE ANALISIS DEL 1US PROHIBENDI DE ACUERDO CON EL DERECHO
EUROPEO DE MARCAS

En vista de lo expuesto, podemos concluir que, en la actualidad, a través de la
reciente creacion de un verdadero Derecho europeo de Marcas, se ha completado la
regulacion contenida en el articulo 9 del Reglamento sobre el derecho exclusivo
otorgado al titular de la marca comunitaria, dando respuesta ademas a multiples

cuestiones sobre la interpretacion y valoracion general que debe darse a muchos de

%9 | a cual deber4 analizar todos los hechos y fundamentos de derecho que aleguen las partes durante el
procedimiento, de conformidad con el articulo 74 del RMC. En este sentido, vid. Resolucion de la Sala de
Recursos R0235/2001-3, Gard- Dentagard.

%0 Vid. Resolucién de la Divisién de Oposicién 0080-1998, Zewa; Resolucién de la Divisién de
Oposicién 0449-1999, Dockers; Resolucion de la Division de Oposicion 1193-1999, John Smith;
Resolucién de la Division de Oposicion 1389-1999, Yves Roche; Resolucion de la Division de Oposicion
0278-2000, Sephora; Resolucion de la Division de Oposicién 0869-2002, Bud, confirmada por
Resolucién de la Sala de Recursos R0453/2002-2, Bit.
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los criterios que deben tomarse en consideracion para analizar la dimension

negativa del ius prohibendi de la marca comunitaria.

No obstante lo anterior, en la actualidad resulta de cierta complejidad para el
usuario del Sistema de la marca comunitaria el valorar de manera correcta y
uniforme, junto a la norma contenida en el articulo 9 del Reglamento, dicho nuevo
Derecho europeo de Marcas, debido principalmente al elevado y disperso nimero
de resoluciones de diferentes d6rganos (al no existir un Unico cuerpo normativo
compacto que reuna/codifique todas estas resoluciones), lo cual puede provocar
que en ocasiones, ante la dificultad de encontrar respuestas concretas a los
problemas planteados, el usuario del Sistema de la marca comunitaria tienda a
aplicar su propio Derecho nacional o, al menos, a interpretar muchos de los
criterios generales que provienen del Derecho europeo de Marcas segun sus propias

legislaciones nacionales.

Con la finalidad de evitar dichas situaciones, y con el objetivo de lograr un dinamico
y uniforme funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria en todo el territorio
de la Union Europea, consideramos que puede resultar de utilidad ofrecer una guia
que resuma y codifique los principales aspectos del derecho exclusivo otorgado al
titular de la marca comunitaria no regulados en el articulo 9 del Reglamento,

facilitando asi su aplicacion por los usuarios del Sistema de la marca comunitaria.

Son los siguientes:

1.- En relacién con el “consentimiento” del titular de la marca comunitaria:(Art.

9.1.segunda frase)

a) El consentimiento debe ser claro e inequivoco, recayendo la carga de la
prueba de la existencia de dicho consentimiento en la parte que alegue
Su existencia.

b) El consentimiento deberd poder probarse fehacientemente, pudiendo
quedar reflejado en cualquier medio que permita comprobar sin ningudn
género de duda que el mismo ha sido otorgado.

¢) En cualquier caso, el consentimiento abarcard, exclusivamente, los
productos o servicios para los cuales se haya otorgado, sin que pueda
entenderse tacitamente que el mismo se ha otorgado para la totalidad de

los mismos.
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d) Excepcionalmente, se podra entender que existe un consentimiento
implicito a la utilizaciéon de una marca por un tercero, siempre y cuando
los factores tomados en consideracion para valorar la existencia de dicho
consentimiento prueben de manera inequivoca y sin ningun género de
dudas que el titular de la marca comunitaria ha otorgado dicho
consentimiento.

e) El silencio o aquiescencia del titular de la marca no se podra considerar,

en ningun caso, como un consentimiento implicito.

En relacién con el “uso en el trafico econdmico”: (Art. 9.1.segunda frase)

a) Debera entenderse que existe un uso en el trafico econémico, cuando el
uso se realice a titulo de marca, esto es para identificar los productos o
servicios que identifica y en el contexto de una actividad comercial y con
vistas a obtener una ventaja econémica. Se entendera que el uso se produce
en el contexto de una actividad comercial cuando el mismo esté destinado a

‘situar o colocar’ los productos o servicios en el mercado.

En relacién con la “identidad” entre los signos: (Art. 9.1.a))

a) El concepto identidad entre los signos debe ser interpretado de manera
estricta, de manera que, con caracter general, existira identidad Unicamente
cuando los dos signos enfrentados resulten idénticos en todos sus aspectos,

sin que exista ninguna diferencia entre ellos.

b) No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia ha mitigado
excepcionalmente el concepto de identidad sefialando que puesto que la
percepcion de la identidad entre el signo y la marca no es el resultado de
una comparacion directa de todas las caracteristicas de los elementos
comparados, la existencia de diferencias insignificantes entre la marca y el
signo que no puedan ser apreciadas por el consumidor medio, podran no ser
tomadas en consideracion (por ejemplo, diferencias entre singulares y
plurales, entre tipos y tamarios de letras como mayusculas y minusculas, la
existencia de algun signo ortografico, como un guién o un punto, siempre

que no produzca diferencias fonéticas al referirse al mismo, etc.)

¢) En cualquier caso el concepto “diferencias insignificantes” debe ser

interpretado muy restrictivamente, puesto que de lo contrario estariamos
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absorbiendo dentro del supuesto de la identidad supuestos de similitud, con

las importantes consecuencias que ello conlleva.

En relacién con la “identidad” entre los productos o0 servicios: (Art. 9.1.a))

a) Existira identidad entre los productos o servicios que identifica una marca
comunitaria cuando estos coincidan plenamente con los productos o
servicios identificados por el signo confrontado, ya sea con su descripcion
registral (cuando nos encontremos ante un signo amparado por un registro
marcario) ya sea con el propio producto o servicio en cuestion (cuando el

mismo no se encuentre amparado por ningdn registro marcario).

b) No obstante, el Tribunal de Justicia, consciente de la dificultad existente
para determinar la identidad entre los productos o los servicios, ha sefialado
una serie de principios que deben tomarse en consideracion para su

valoraciéon. Son los siguientes:

0 La comparacion deberd realizarse atendiendo al significado semantico
de la descripcion de los productos o servicios en el registro. En caso
de duda sobre el significado exacto de la descripcidon de los productos
0 servicios y la identidad entre los mismos, deberan analizarse los
mismos a la luz de la Clasificacion de Niza y desde una perspectiva
comercial.

0 Cuando la descripcion de los productos o servicios incluya coletillas
como por ejemplo “en particular” o “incluyendo”, no debera
entenderse que la descripcion de los mismos se encuentra limitada a
los productos o servicios sefialados, sino que se entendera que estos
se realizan a mero modo de ejemplo, debiendo entenderse
comprendidos dentro del mismo cualquier producto o servicios que
tenga cabida dentro del enunciado o de la descripcién general.

0 Se considerard que los productos o servicios enfrentados son
idénticos cuando a pesar de que los productos o servicios no
coincidan plenamente, estos resulten ser sinénimos y su significado
en la préactica venga a ser el mismo.

0 Cualquier descripcion de un producto o servicio a través del
encabezamiento general de cada clase de la Clasificacion de Niza

incluira todos los productos de esa clase, por lo que cuando los
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productos o servicios enfrentados coincidan, se considerard que son
idénticos.

0 Cualquier producto o servicio que pueda considerarse como un
subgrupo de aquellos otros que describen de manera mas general un

producto o servicio se entendera que son idénticos.

5.- En relacién con el riesgo de asociaciéon y el término “empresas vinculadas

econdémicamente”: (Art. 9.1.b))

a) Deberad entenderse que dos empresas se encuentran vinculadas
econdmicamente cuando los consumidores puedan creer que los productos o
servicios identificados por las marcas confrontadas tienen, si no un idéntico
origen empresarial, si al menos un origen comun el cual se encuentra bajo

un unico control empresarial.

6.- En relacién con el analisis del “riesgo de confusidn”: (Art. 9.1.b))

El esquema que debe seguirse para realizar el andlisis del riesgo de confusion

incluye los siguientes cuatro pasos generales:

@) Determinacion del consumidor medio al que van destinados los productos o
servicios, puesto que el analisis general del riesgo de confusion debe realizarse, en

todos los casos, desde su perspectiva

- Con caracter general, el consumidor medio al que van destinados los
productos o servicios identificados con la marca sera un consumidor normalmente
informado, razonablemente atento y perspicaz, el cual, no obstante, debe confiar
en la imagen imperfecta que conserva de los productos en la memoria, y el cual
presta un nivel de atencion medio sobre los productos o servicios que identifica la
marca. Es decir, la figura del consumidor medio equivaldria a la del consumidor o

publico general.

- En algunos casos, se podra considerar que el nivel de atencion del
consumidor general puede ser mas elevado, ya sea por las caracteristicas de los
productos (como por ejemplo el elevado valor econdmico de los productos, frente a
productos técnicos o de consumo infrecuente, comercializados exclusivamente por
tiendas y personal especializado, etc.), ya sea porque estan dirigidos a

consumidores especializados o técnicos los cuales tendran mayores conocimientos y
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prestaran un nivel de atencion mas elevado. En estos casos, el analisis del riesgo
de confusion debera realizarse con mayor rigurosidad, si bien para ello es necesario
que las circunstancias o factores que sean tomados en consideracion para que el
analisis del riesgo de confusion sea efectuado con ese mayor rigor queden

debidamente acreditadas y no den lugar a dudas.

- En caso de existir circunstancias o factores que no permitan asegurar que el
consumidor medio prestard, en todos los casos, una mayor atencion (por ejemplo,
la marca identifica productos o servicios con diferentes rangos de precios,
productos técnicos pero comercializados en establecimientos comerciales generales,
productos comercializados de manera muy frecuente en el mercado), o que el
producto o servicio identificado con la marca no solo va destinado al consumidor
técnico sino también al consumidor general (por ejemplo, pinturas industriales,
productos farmacéuticos, etc.), y en arras a una mayor proteccion de los
consumidores, se debera identificar al consumidor medio como el consumidor

general con un nivel de atencién medio.

(i) Analisis de la identidad o semejanza entre los signos enfrentados desde el

punto de vista del consumidor medio previamente identificado

- Valoracion del grado de similitud (fonética, grafica y conceptual) entre los
signos con arreglo a la impresion general y vision de conjunto que producen los
signos enfrentados en el consumidor medio, tomando en consideracion la totalidad

de los elementos integrantes y sin descomponer su unidad para su analisis.

En dicha valoracion no deberan tenerse en cuenta los elementos genéricos o
descriptivos que formen parte de los signos, salvo que los mismos hayan adquirido,
como consecuencia de su uso y para los productos o servicios que identifican, un

caracter distintivo.

- La valoracion del grado de similitud con arreglo a la impresion general y
vision de conjunto que producen los signos no es Obice para analizar, con mayor
atencion, el elemento o elementos distintivos y dominantes de los signos

enfrentados.

El elemento dominante es aquel componente o componentes de una marca que

puede gozar por si solo de una mayor fuerza distintiva dentro del conjunto de
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componentes que configuran la marca, prevaleciendo en la vision de conjunto de la

misma, y quedando guardado en la memoria del publico destinatario.

Algunas pautas que pueden seguirse para determinar el elemento dominante

pueden ser las siguientes:

- El elemento o elementos (ya sea grafico o denominativo) que ocupe una
posicion destacada, ya sea por la posiciéon que ocupa, su tamafio, tipografia,
colores, significado, etc.

- El elemento o elementos que, a priori, sera captado y retenido por los
consumidores en la memoria con mayor facilidad.

- El elemento o elementos que goce de una mayor distintividad, ya sea
intrinseca o adquirida, pudiendo ser un elemento que resulte notoriamente

conocido o renombrado.

- El analisis de la similitud entre el elemento o elementos con mayor
distintividad o dominante debera realizarse, siempre que sea posible, atendiendo la

posible similitud fonética y/o grafica y/o conceptual existente entre los signos.

Para realizar dicho analisis de la manera mas uniforme y objetiva posible, a
continuacion enumeramos los criterios generales que son utilizados con caracter

general:

- El andlisis de la semejanza fonética debe realizarse atendiendo a la
impresion fonética que las denominaciones que forman parte de los signos
produzcan en la mente del consumidor, para lo cual se realizara una sencilla
audicion entre los signos, prestando atencion al sonido, ritmo, y entonacion
de los mismos, para lo cual puede resultar de especial utilidad atender a los
siguientes factores:

e El orden, longitud y nimero de silabas confrontadas.

e El orden en que aparecen las vocales.

e La posicion e identidad de la silaba ténica.

e EIl factor topico o silaba que encabeza el signo, el cual capta con mayor
facilidad la atencion del consumidor.

e La posible transposicion entre letras y silabas, por la asociacion mental que
producen en el consumidor.

e La pronunciacion del signo, pudiendo tomarse en consideracion diferentes

idiomas.
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- El andlisis de la semejanza grafica debe realizarse atendiendo a la impresion
visual que las denominaciones o elementos que forman parte de los signos
produzcan en la mente del consumidor, para lo cual puede resultar de
especial utilidad atender a los siguientes factores:

e La posicion del gréfico.

e El nimero de elementos que forman parte del mismo.

¢ Su forma, tamafio, geometria.

e Los colores utilizados.

- El andlisis de la semejanza conceptual debe realizarse atendiendo a la
impresion conceptual que las denominaciones o elementos que forman parte
de los signos enfrentados puedan producir en el consumidor, para lo cual
puede resultar de especial utilidad atender a los siguientes factores:

e Valorar si los signos hacen referencia a un término semantico idéntico o
cuasi idéntico, incluso en otro idioma, siempre y cuando, a priori, una parte
relevante de los consumidores pueda apreciar dicha circunstancia.

e Valorar si los signos hacen referencia a productos o servicios de la misma
categoria y de las mismas caracteristicas, y puedan expresar las mismas

connotaciones emocionales.

- Finalmente, la determinacion de la existencia o no de similitud entre los
signos enfrentados depende, en todo caso, de la valoracion que se realice del

resultado del andlisis del plano o planos que hayan sido analizados.

Con el objetivo de dotar a dicho andlisis de la maxima uniformidad y objetividad,
deberan tenerse en cuenta los siguientes principios para resolver acerca de la

similitud entre los signos:

- Cuando los signos se analicen en un solo plano, se atendera al resultado del
analisis de dicho plano.
- Cuando los signos se analicen en dos o mas planos, resultara:

0 Cuando los signos resulten muy similares o similares en el plano
fonético y/o grafico, se determinard que los signos resultan muy
similares o similares.

0 En los casos de marcas notorias o renombradas, cuando signos
resulten idénticos o muy similares en el plano conceptual, se

determinara que los signos resultan muy similares o similares.
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(iii)

Andlisis de la identidad o similitud entre los productos enfrentados desde el

punto de vista del consumidor medio previamente identificado

Observaciones generales a tomar en consideracion para realizar dicho

analisis:

El andlisis de la similitud entre los productos o servicios identificados por los
signos es una condicién sine qua non para la constatacion del riesgo de
confusion, por lo que debe analizarse, en todos los casos, con el mismo rigor
que el de la semejanza entre los signos.

Dicho analisis debe realizarse de manera completamente independiente del
resto de criterios que son analizados para constatar el riesgo de confusién
(por ejemplo, similitud entre signos o grado distintividad de los signos).

El andlisis podra realizarse tanto entre productos, como entre servicios y
como entre productos y servicios.

El criterio del nomenclator tendra un caracter meramente orientador para

clarificar ante que tipo de productos y/0 servicios nos encontramos.

Para realizar dicho analisis de la manera mas uniforme y objetiva posible, a

continuacion enumeramos los criterios generales que son utilizados con caracter

general:

Atender a la finalidad de los productos o servicios, para conocer cual es la

intencién de uso normal de los mismos.

Atender a los canales de comercializacion o distribucion de los productos o
servicios, para conocer si los consumidores los podran considerar que
forman parte de un mismo sector comercial al encontrarlos juntos,

normalmente, en los mismos lugares.

Atender al caracter complementario de los productos o servicios, puesto
que en caso de serlo, los consumidores podran creer que los productos o
servicios son producidos o suministrados por la misma empresa 0 empresas

vinculadas econé6micamente.

Entre los factores que pueden tomarse en consideracion para determinar si

los productos o servicios resultan complementarios, podemos destacar los
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siguientes: (i) Cuando exista entre ellos una conexién y los consumidores
puedan considerar natural el uso conjunto de dichos productos; (ii) cuando
uno sea una extension natural del otro; (iii) cuando uno resulte accesorio al

otro; (iv) cuando el producto sea necesario para la prestacion del servicio.

- Atender al caracter competidor entre los productos o servicios, es decir, Si
estos satisfacen idénticas o similares necesidades hasta el punto de poder

ser utilizados de manera indistinta e intercambiable por los consumidores.

- Atender a la naturaleza material, debiendo diferenciarse entre el analisis de
la naturaleza material de los productos (en cuyo caso debera atenderse a la
composicion del producto, los principios de funcionamiento, la apariencia
fisica, etc.) y la naturaleza material de los servicios (en cuyo caso deberd

atenderse al sector en el que el servicio se encuentra encuadrado).

- Atender al método de uso de los productos, para conocer cual es la forma en

la que un producto es utilizado.

- Atender al origen habitual de los productos o servicios, para conocer si los
consumidores consideran que estos tienen habitualmente el mismo origen

empresarial.

- Atender a los consumidores a los que van destinados los productos o

servicios, para conocer si resultan o no coincidentes.

- Finalmente, la determinacion de la existencia o no de similitud entre los
productos o servicios enfrentados depende, en todo caso, de la valoracién que se

realice del resultado del andlisis del criterio o criterios que hayan sido analizados.

Con el objetivo de dotar a dicho andlisis de la méxima uniformidad y objetividad,
deberan tenerse en cuenta los siguientes principios para resolver acerca de la

similitud entre los productos y/o servicios:

e Los productos o servicios resultaran similares cuando cumplan alguno o
varios de los siguientes requisitos:

- Tengan la misma finalidad.

- Tengan los mismos canales de comercializacion o distribucion.

- Resultan complementarios.
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- Resultan competidores.

e Los productos o servicios resultaran poco similares cuando simplemente
cumplan alguno o varios de los siguientes requisitos:

- Tengan el mismo método de uso.

- Tengan la misma naturaleza.

- Tengan el mismo origen habitual.

- Estén dirigidos a los mismos consumidores finales.

(iv) Finalmente habra que valorar de manera conjunta los resultados obtenidos
en los andlisis de semejanzas, para lo cual debe tomarse en consideracion los

siguientes factores:

- El principio de interdependencia.

En virtud de dicho factor, un bajo grado de similitud entre los signos o los
productos o servicios enfrentados puede quedar compensado por un alto grado de
similitud o identidad entre los productos o los signos enfrentados, maxime cuando

el signo anterior goce de una elevada distintividad.

- El grado de distintividad que ostenta el signo anterior en el mercado.

En virtud de dicho factor, en aquellos casos en los que alguno de los signos goce de
una elevada distintividad (ya sea inherente o adquirida) gozara igualmente de una
protecciéon reforzada, resultando el riesgo de confusién con el signo posterior mas

elevado.

Para poder tomar en consideracion el elevado grado de distintividad del signo
anterior, debera probarse que el mismo goza de dicha distintividad en relaciéon con:
- El territorio relevante donde la marca produce sus efectos.
- El publico relevante al que va destinado el producto o servicio identificado
con el signo.
- El momento temporal en el que se analizar el riesgo de confusion.

- Los productos o servicios distinguidos con el signo.

Entre los medios de prueba que pueden emplearse para probar esa elevad

distintividad, pueden destacarse los siguientes:
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- La cuota de mercado del signo.

- Laintensidad, extension geografica y duraciéon de uso.

- Inversiones realizadas para promocionar el signo.

- Porcentaje del sector interesado que identifica los productos o servicios
identificados con la marca atribuyéndoles un origen empresarial
determinado.

- Declaraciones de Camaras de Comercio e Industria.

- Cualidades intrinsecas de la marca, incluyendo que carezca de elementos
descriptivos de los productos o servicios para los que fue registrada.

- Porcentaje numérico sobre el grado de conocimiento de la marca entre el

publico al que van destinados los productos o servicios.

- La posible coexistencia anterior de los signos enfrentados.

Dicho factor puede llegar a ser considerado como determinante para rechazar el
riesgo de confusibn siempre y cuando la parte que la alegue pruebe
suficientemente que ambos signos han sido utilizados al mismo tiempo, con
conocimiento y aquiescencia del titular del signo anterior, en el mismo territorio
relevante, y sin ninguna causa que pueda justificar la convivencia entre los signos

en el mismo territorio.

- La posible existencia de circunstancias sobrevenidas que demuestren la

existencia de confusion.

En virtud de dicho factor, aquellas circunstancias que hayan podido producirse con
caracter previo o durante el andlisis del riesgo de confusiéon que demuestren la
confusion deben tomarse en consideracion, si bien la valoracion de las mismas
deberd ponderarse atendiendo al nimero de veces que se haya producido la
confusion en relacion con el nUmero de transacciones comerciales que a través de

dichos signos se realizan en el mercado.

- La existencia de decisiones anteriores de Autoridades nacionales o

comunitarias.

En virtud de dicho factor, aquellas decisiones anteriores existentes (que declaren o
no la confusién) podran ser tomadas en consideracidon cuando los hechos analizados
resulten idénticos o muy parecidos y el derecho aplicado sea el mismo o se

encuentre armonizado.
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CAPITULO CUARTO
LA PROTECCION JURISDICCIONAL CIVIL DEL DERECHO
EXCLUSIVO CONFERIDO A LA MARCA COMUNITARIA Y LA
APLICACION DEL DERECHO NACIONAL

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Una vez que en el capitulo anterior hemos analizado, desde la perspectiva del
Derecho europeo, el contenido del derecho exclusivo otorgado al titular de la marca
comunitaria, identificando de manera precisa los criterios que deben utilizarse para
determinar identidad o semejanza entre signos y productos, a continuacion
examinaremos el mecanismo de proteccion jurisdiccional que el Reglamento de la

marca comunitaria regula ante cualquier infraccion de dicho derecho exclusivo.

Como es sabido, la exclusividad que todos los derechos de propiedad industrial
otorgan a su titular, se proyecta en dos dimensiones opuestas pero
complementarias®*: por un lado, la dimensién positiva o «ius utendi», la cual
implica que el titular del derecho esta facultado para utilizarlo en el tréafico
econdmico; y por otro lado la dimension negativa o «ius prohibendi», la cual no es
sino el fundamento de cualquier derecho de propiedad industrial al garantizar
efectivamente la exclusividad del mismo, facultando a su titular para prohibir a
terceros el uso de un signo idéntico o confundible con el mismo a través del

ejercicio de diferentes acciones béasicas imprescindibles para lograr dicho fin.

No obstante lo anterior, y como ya hemos venido sefialando a lo largo de la
presente memoria doctoral, si bien para lograr los objetivos comunitarios®? resulta
imprescindible instaurar un régimen de marcas que, entre otros objetivos, goce de
una proteccién uniforme®3, el articulado del Reglamento no ha regulado de manera
auténoma el mecanismo de proteccion de la marca comunitaria, verdadero corazén
y razon de ser de cualquier sistema de propiedad industrial. Por este motivo, al

abordar una materia de trascendental importancia como son las acciones que el

! En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES, J.M./BOTANA AGRA, J.M.,
Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 637-641.

%52 \/id. Considerando primero del Reglamento de Marcas.

%53 o cual resulta una manifestacion mas del principio de unidad de la marca comunitaria.
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titular de un derecho exclusivo podra ejercitar, el articulo 14 se remite al Derecho

554

nacional de los Estados miembros™~, lo cual no es sino una muestra evidente de la

falta de autonomia del Sistema de la marca comunitaria.

Partiendo de esta premisa, el presente capitulo sera dividido en tres partes, todas

ellas intimamente relacionadas.

En primer lugar®®® comenzaremos analizando el Articulo 14 <«Aplicacion
complementaria del Derecho nacional en materia de violaciéon de marcas», el cual,
como deciamos, introduce la primera remision expresa a la aplicacion del Derecho
nacional, precisamente, en relaciéon con la proteccion jurisdiccional de la marca
comunitaria, si bien para su desarrollo se remite a los articulos 101 «Derecho

556

aplicable®”» y 102 «Sanciones», lo cual complica, en cierta medida, la correcta

interpretacion y aplicacion del sistema de proteccion jurisdiccional de la marca

comunitaria regulado en el Reglamento®"”.

En segundo lugar®®, sera analizado el apartado primero del articulo 102
«Sanciones», el cual regula la imprescindible accion de cesacibn como mecanismo
de proteccion fundamental frente a cualquier violacion o intento de violaciéon de la
marca, para posteriormente analizar la remision que el Reglamento realiza a los
derechos nacionales respecto de las no menos imprescindibles medidas de
aseguramiento que aseguran el cese efectivo de la violacién o intento de violacion

de la marca.

En tercer lugar®™®, sera analizado, a través de una pequefia representacion de
algunos de los ordenamientos juridicos de nuestro entorno europeo mas cercano
(como son el aleman, el austriaco, el francés, y el inglés —por su relevancia como

derecho anglosajon o common law-), por un lado, las medidas de aseguramiento

> Con la Unica salvedad de la accion de cesacion y la accion de indemnizacion de dafios y perjuicios por
hechos posteriores a la solicitud de una marca comunitaria publicada, y la prohibicion de reproduccién de
una marca comunitaria en diccionarios.

> Apartado segundo de este Capitulo.

%8 En este sentido debemos sefialar que reservaremos para el préximo capitulo quinto de la presente
memoria doctoral el analisis del elevado ndmero de normas especiales de derecho internacional privado
empleadas por el legislador comunitario (tanto en el articulo 101, como en el 14 y 102) para determinar el
derecho o derechos nacionales aplicables en materia de infracciones.

" E| cual ha sido tildado como de “tremendamente complicado”. En este sentido, vid. BAZ DE SAN
CEFERINO, M.A., “Aspectos jurisdiccionales de la marca comunitaria”, en BAZ, M.A/GOMEZ
MONTERO, J./DE LAS HERAS, T./MASSAGUER, J/MONTALTO, O./ROMANI, A., La marca
comunitaria, Jornada de estudio organizada por el grupo espafiol de la AIPPI, Hospital de Llobregat,
1996, p. 102.

558 Apartado tercero del presente capitulo.

%% Apartado cuarto del presente capitulo.
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reguladas en la Directiva 2004/48/CE, asi como la regulaciéon de las mismas a
través de la muestra de derecho comparado sefialado; y por otro lado, el segundo
apartado del mismo articulo 102, el cual regula -no sin cierta ambigledad- la nueva
remision que el Reglamento realiza al Derecho nacional respecto a la posibilidad de
ejercitar otras acciones en defensa del derecho exclusivo de la marca comunitaria,
centrando nuestro analisis en las significativas acciones de indemnizacion por dafios
y perjuicios y publicacion de la sentencia, analizando las mismas nuevamente a

través del derecho comparado.

Finalmente indicar que el analisis conjunto que realizaremos de las normas
contenidas en el Reglamento, asi como de las contenidas en la Directiva
2004/48/CE, la legislacion espafiola, y el derecho comparado, nos serviran como
referencia para conocer cual es el escenario actual relativo a la proteccion
jurisdiccional de la marca comunitaria, por lo que en las conclusiones que
efectuaremos®®, indicaremos algunas posibles modificaciones que podrian hacerse
sobre el Reglamento las cuales podrian contribuir a mejorar el funcionamiento del
Sistema de la marca comunitaria, logrando que, paulatinamente, este pueda
resultar mas independiente de los derechos nacionales, reforzando asi el principio

de autonomia de la misma.

. LA GENERICA REMISION A LA APLICACION DEL DERECHO NACIONAL
DE LOS ESTADOS MIEMBROS CONTENIDA EN EL ARTICULO 14 DEL
REGLAMENTO

El articulo 14 del Reglamento, el cual es enunciado bajo el titulo «Aplicacion
complementaria del Derecho nacional en materia de violacibn de marcas»,
introduce la primera remision expresa a la aplicacion del Derecho nacional de los

Estados Miembros.

Dicha remision, si bien ha sido una constante en los trabajos preparatorios del
Reglamento, ha sido objeto de diferentes redacciones durante el largo periodo de
tiempo de creacion del Sistema de la marca comunitaria. Asi, a pesar de que en el
Borrador de Propuesta de Reglamento publicado en 1978, la aplicacion del Derecho
nacional era considerada como «complementaria», posteriormente en la Propuesta
de Reglamento de 1980 y en la Propuesta enmendada de Reglamento de 1984, a la

vista de la importancia y trascendencia que la aplicacion del Derecho nacional tenia

%80 Apartado quinto de presente capitulo.
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en el sistema que se proponia, pasé a considerarse como «suplementaria». No
obstante lo anterior, y a pesar de la notable diferencia terminoldgica existente entre

561 volvio a utilizar la

ambas, el legislador comunitario desafortunadamente
terminologia original en la version definitiva del Reglamento, catalogando la

aplicacion del Derecho nacional como «complementario».

Por otro lado queremos sefialar que, si bien la referencia a la aplicacion del Derecho
nacional a través de este articulo 14 ha dado lugar a que benévolamente sea
calificada como una «muestra evidente de la relativa autonomia de la marca
comunitaria»562, en nuestra opinién, podria ser considerada como una «muestra de
la falta de autonomia de la marca comunitaria®®®», puesto que como expondremos
a continuacion, el articulo 14 no recurre a la aplicacion del Derecho nacional en
aspectos secundarios o complementarios ante una precisa y exhaustiva regulacion
de los mecanismos juridicos de protecciéon que ostenta el titular de una marca
comunitaria ante una infraccion de su derecho exclusivo, sino que todo lo contrario,
en la préctica establece que el Derecho nacional de los Estados miembros resultara
aplicable, precisamente, para configurar el mecanismo juridico de proteccion del
derecho exclusivo; es decir: (i) ante cualquier infraccion contra la marca
comunitaria; (ii) para ejercitar acciones nacionales previstas para proteger

derechos nacionales; y (iii) en relacion con las normas de procedimiento aplicables.
1. Antecedentes y evolucion en la redacciéon de este articulo
Durante el largo proceso de gestacion del Sistema de la marca comunitaria, el

legislador, consciente de la falta de regulaciéon de un mecanismo de proteccion del

derecho exclusivo que otorga la misma, concluyé que las infracciones de las

%! Dicha retorno a utilizar la terminologia de la Propuesta de 1980 debe ser censurada, puesto que la
aplicacién del Derecho nacional de los Estados miembros resulta en todo modo indispensable para el
correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria, por lo que habria sido aconsejable
mantener el caracter “suplementario” del derecho.

%62 En este sentido, FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit., p. 242,
sefiala que esta es una muestra palpable de la relatividad de la marca comunitaria el recurso al Derecho
nacional tanto en lo relativo a las acciones ejercitables por el titular de la marca comunitaria, como en lo
tocante a al procedimiento dentro del cual deberan ejercitarse tales acciones.

%83 Esto es asi, sobre todo, en un primer momento de entrada en funcionamiento del Sistema de la marca
comunitaria, donde la”europeizacion” del Derecho de Marcas no habia alcanzado los aspectos relativos a
los mecanismos de proteccion del derecho exclusivo conferido a la marca comunitaria. No obstante lo
anterior, tras la progresiva “europeizacion” del derecho de marcas, los mecanismos de proteccion resultan
similares en todos los Estados miembros, si bien como veremos en el presente capitulo, la mayoria de
ellos tienen ciertas particularidades que los hace diferentes, por lo que seguira siendo necesario aplicar los
mecanismos de defensa segun el Derecho nacional de cada Estado miembro.
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marcas comunitarias debian ser reguladas a través del Derecho nacional de los

Estados miembros.

Asi, revisando los trabajos preparatorios del Reglamento, podemos observar que

dicho recurso al Derecho nacional se realiz6 de manera uniforme y constante.

En primer lugar, comenzando por el «Mémorandum sur la creation d’'une marque
communautaire» del afio 1966, hito trascendental en la creacidon del Sistema de la
marca comunitaria, en el apartado cuarto del fundamento®®* 155, ya se regulaba la
aplicacion del Derecho nacional en materia de infracciones y normas procesales,
sefialando como Unica excepcion las disposiciones especificas que sobre estas
materias pudieran encontrarse en el propio Sistema de la marca comunitaria. Dicho

fundamento establece:

“(...) A falta de disposiciones comunitarias pertinentes, resultaran de aplicacion, a titulo
complementario, las disposiciones del Derecho nacional de marcas en vigor de los
Estados miembros®®. Asimismo, en caso de duda, las normas procesales aplicables seran
aquellas previstas en el Derecho nacional de los Estados miembros paras las acciones de
infraccion de marcas nacionales™®”.

Por otro lado, el «Borrador de Propuesta de Reglamento» publicado como
documento nimero 11 del grupo de trabajo sobre la marca comunitaria, en Julio de
1978%, introdujo por primera vez de forma concreta la aplicacién del Derecho

nacional a través de las normas contenidas en los articulos 15 y 16.

En este sentido, el articulo 15 «Complementary application of national law

regarding infringement», sefala:

“Los efectos de la marca comunitaria seran determinados, exclusivamente, por las
disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones de una marca
comunitaria se regirdn por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas
nacionales del Estado miembro donde el tribunal que conozca de la infraccion esté
localizado, en la medida en la que el derecho internacional privado del Estado miembro
no requiera la aplicacion del Derecho nacional de otro Estado miembro™.

Igualmente, el articulo 16 «Otras acciones sobre la base del Derecho nacional »,

sefala:

%% Enunciados “Exercise du droit & la marque communautaire dans le cadre de laction en contrefagon.
Traits fondamentaux du droit matériel des marques et de la procédure™.

%85 Articulo 18 del Anteproyecto de 1964 relativo a un Derecho europeo de Marcas.

%86 Articulo 157 del Anteproyecto de 1964 relativo a un Derecho europeo de Marcas.

%7 publicado en Bruselas, en Julio de 1978, bajo el titulo orginal “Draft Council Regulation on the
Community Trade Mark”.

176



“Este Reglamento no excluye el derecho a ejercer otras acciones relativas a una marca
comunitaria sobre la base del Derecho nacional, en concreto respecto a responsabilidad
extracontractual y competencia desleal, respecto a otros hechos a los referidos en los
articulos 10 y 11°%%”.

Finalmente, el recurso al Derecho nacional en esta materia se veria confirmado
tanto en la «Propuesta de 1980 de Reglamento sobre la marca comunitaria» como
en la «Nueva Propuesta modificada de Reglamento» publicada el 9 de agosto de

1984°%°,

Asi, el articulo 12 «Aplicacion suplementaria del Derecho nacional en relacién con

infracciones» de la «Propuesta de 1980», sefala:

“1. Los efectos de la marca comunitaria seran determinados por las disposiciones del
presente Reglamento. Excepto que otra cosa se regule en el Reglamento, las sanciones
civiles por infraccion de una marca comunitaria se regiran por el Derecho nacional,
sobre infracciones civiles contra marcas nacionales, el cual resulte de aplicacion en el
Estado miembro donde el tribunal que conozca de la infraccion esté localizado.

2. Las normas de procedimiento aplicables seran determinadas de conformidad con el
articulo 76 y siguientes™.

Posteriormente, el mismo articulo 12 de la nueva «Propuesta Enmendada», sefiala:

“1. Los efectos de la marca comunitaria seran regidos por las provisiones de este
Reglamento. Excepto que otra cosa se regule en el Reglamento, las infracciones de una
marca comunitaria se regiran por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas
nacionales el cual resulte de aplicacion en el Estado miembro donde el tribunal que
conozca de la infraccidn esté localizado.

la. Este Reglamento no impide al titular de una marca comunitaria a ejercer otras
acciones sobre la base del Derecho nacional del Estado miembro, en particular,
responsabilidad civil y competencia desleal, siempre que dichas acciones no se ejerciten
con el mismo fundamento las contenidas en los articulos 8 y 9°7°”,

2. Analisis del apartado primero del articulo 14 del Reglamento: la
conciliacidon del principio de la aplicacion del Derecho nacional frente
a cualquier infraccibn de la marca comunitaria con las normas

contenidas en el Titulo X del Reglamento

El apartado primero del articulo 14, tras comenzar sefialando que los efectos de la

marca comunitaria se determinaran exclusivamente por las disposiciones del

%68 |_os articulo 10 y 11 se referian, respectivamente, a los ‘Derechos conferidos por la marca comunitaria’
y la ‘Reproduccién de la marca comunitaria en diccionarios’.

%% Bajo el titulo Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark (84/C
230/01), Oficial Journal of the European Communities, C230, Volume 27, 31 August 1984.

570 | os articulo 10 y 11 se referian, respectivamente, a los ‘Derechos conferidos por la marca comunitaria’
y la ‘Reproduccién de la marca comunitaria en diccionarios’.
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presente Reglamento, dispone que las infracciones contra las marcas comunitarias
se regiran por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con

arreglo a las disposiciones del Titulo X.

Pues bien, debemos comenzar por sefialar que, atendiendo a la redaccion final del
Reglamento de la marca comunitaria, la finalidad de la inclusién de dicha norma en
el presente articulo no puede ser otra que la de hacer mencion, dentro de la
Seccion Segunda del Titulo Il sobre los “Efectos de la marca comunitaria”, al
derecho del titular de la marca comunitaria a utilizar los mecanismos de proteccion

de los derechos nacionales en proteccion de su derecho exclusivo infringido.

La trascendencia de dicha aportacion puede resultar, a nuestro modo de ver,
ciertamente relativa, puesto que resulta pacificamente aceptado que el titular de
un derecho exclusivo infringido podra iniciar las acciones que la legislacion
aplicable regule en defensa de su derecho infringido, por lo que, en todo caso, lo
mas relevante seria sefialar cuales pueden ser esas acciones, y no simplemente

571
, lo

limitarse a recurrir a las normas contenidas en el Titulo X del Reglamento
cual nos lleva a preguntarnos cual debia ser el objetivo del legislador al regular la

norma contenida en el articulo 14.

No obstante lo anterior, a través del anadlisis de los trabajos preparatorios del
Reglamento, podemos sefialar que el motivo de la inclusién de dicha norma en el
articulo 14 del Reglamento podria ser que en todos los textos previos al
Reglamento, la Unica referencia a la aplicacion del Derecho nacional respecto al
mecanismo de proteccion de la marca comunitaria se efectuaba exclusivamente en

572
4

dicho articulo 1 , motivo por el cual en todos estos textos dicha norma resultaba

imprescindible.

Asi las cosas, el «Borrador de Propuesta de 1978» establece que en los casos de
infraccion contra una marca comunitaria resultara aplicable el Derecho nacional del
Tribunal que conoce de la accion, incluyendo su Derecho internacional privado; y

posteriormente en la «Propuesta de 1980» y la «Propuesta Enmendada de 1984»,

> Por este motivo, el profesor LOBATO, no duda en sefialar que la remision al Titulo X del Reglamento
desvirtta el contenido del apartado primero del articulo 14. En este sentido, vid. LOBATO GARCIA-
MIJAN, M., La marca comunitaria, op.cit., p. 191.

572 por cambios en la numeracién del articulado, dicho articulo 14 del Reglamento se corresponde con el
articulo 15 del Borrador de Propuesta de Reglamento de 1978, y en el articulo 12 de la Propuesta de
Reglamento de 1980 y la Propuesta Enmendada de Reglamento de 1984.
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se mantiene la misma redaccioén si bien se suprime la referencia a la aplicacion del

Derecho internacional privado®’>.

En cualquier caso, el legislador comunitario, a la hora de redactar el texto definitivo
del Reglamento, consider¢ insuficiente la regulacidn que este ofrecia en relacion
con las infracciones contra las marcas comunitarias y su dependencia de los
derechos nacionales regulada en el apartado primero del articulo 14, motivo por el
cual decidid incluir en el Titulo X del Reglamento determinadas normas especificas
sobre dicha materia, en concreto, el articulo 101 «Derecho aplicable», 102
«Sanciones» y 103 «Medidas Cautelares», de manera que el sentido de mantener
dicha norma en el apartado primero debia ser, exclusivamente, la de sefalar,
dentro de los efectos de la marca comunitaria, el ejercicio de acciones en caso de

infraccion del derecho exclusivo®’“.

Por otro lado, debemos sefalar que, la norma contenida en el apartado primero del
articulo 14, entra en una cierta contradiccion con otras normas contenidas en el
Reglamento, lo cual puede provocar cierta confusion en la aplicacion del Sistema
de la marca comunitaria®’®>. Y esto es asi por dos motivos. En primer lugar, el
articulo 14 sefiala que las infracciones contra las marcas comunitarias se regiran
por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, si bien
posteriormente el articulo 102 «Sanciones» regula —aunque como posteriormente

veremos, irrazonablemente de manera incompleta®’®-

la primordial accion de
cesacion frente a cualquier acto de infraccion. En segundo lugar, el articulo 14
sefiala que frente a las infracciones contra las marcas comunitarias resultara
aplicable el Derecho nacional sobre infracciones nacionales (lex fori), si bien
posteriormente en el Titulo X se regulan otras normas de determinacion del
derecho aplicable diferentes: asi por un lado (i) el articulo 101 «Derecho aplicable»
regula que para todas las cuestiones que no entren en el ambito de aplicacion del

presente Reglamento, entre las que se encuentran la mayoria de los aspectos

573 Es decir, como posteriormente analizaremos en el Capitulo quinto, se establece que en materia de
infracciones se aplicard la lex fori.

> En este sentido, debemos sefialar que parte de la doctrina ha criticado el mantener dicha norma en el
apartado primero del articulo 14, considerandola como simbdlica e incompleta, puesto que, en cualquier
caso, en materia de infracciones debe realizarse un tedioso y complejo andlisis de las normas contenidas
en el Titulo X del Reglamento en busca del mecanismo de proteccion del derecho exclusivo del titular de
la marca comunitaria. En este sentido vid. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., La marca comunitaria...,
op.cit., p. 191; En este sentido se pronuncia también DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el
Derecho Internacional Privado”, op.cit., pp. 247-248.

"> DESANTES REAL, M., “La marca comunitaria y el Derecho Internacional Privado”, op.cit., p. 247.
%76 Sj bien se contempla la accion de cesacion de los actos infractores en el apartado primero del articulo
102, no se contemplan las necesarias e imprescindibles medidas para garantizar la efectiva cesacion,
debiendo acudirse para su aplicacion al Derecho nacional.
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relacionados con las infracciones, el Tribunal de marcas comunitarias aplicara su
ordenamiento juridico nacional incluyendo su Derecho internacional privado, lo
que, como posteriormente veremos®’’, normalmente nos llevara a aplicar el
Derecho nacional del lugar donde se ha cometido la violacion o intento de violacion
(lex loci delicti); por otro lado (ii) el apartado segundo del articulo 102

«Sanciones» regula®’®

que para la determinacion de las acciones ejercitables por el
titular de una marca comunitaria por la infraccion de su derecho exclusivo,
resultara aplicable legislacion del Estado miembro donde se hubieran cometido los
actos de violacion o intento de violacion incluyendo su derecho internacional

privado (lex loci deliciti més Derecho internacional privado).

En definitiva, y en nuestra opinion, debe considerarse que si bien la inclusion de la
norma contenida en el apartado primero del articulo 14 puede resultar correcta
como norma general que indica, entre los efectos que produce la marca
comunitaria, la existencia de un mecanismo de proteccion frente a cualquier
infraccion, su trascendencia préactica parece resultar ciertamente limitada, puesto

que su regulacion ha sido desarrollada en el Titulo X del Reglamento.

3. La posibilidad de ejercitar acciones relativas a una marca
comunitaria sobre la base del derecho de los estados miembros: el

articulo 14.2 del Reglamento

3.1. Origen de la acumulacion de diferentes titulos de proteccion

Durante todo el proceso de gestacion del sistema comunitario de marcas, se
contempl6 la posibilidad de que la marca comunitaria pudiera ser protegida, tanto a
través de las normas nacionales aplicables en materia de infracciones marcarias®’®,
como a través de otros titulos de proteccién que no derivasen directamente de la
violacion de la marca pero que resultaran aplicables de conformidad con los

ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

> Capitulo quinto del presente trabajo.

578 En este sentido, véase el analisis del apartado segundo del articulo 102 en el apartado IV del presente
capitulo, asi como el estudio sobre la determinacion del derecho aplicable contenido en el capitulo V.

%% Como ya sabemos, segtn se desprende del apartado primero del articulo.
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Asi, ya en el «Memorandum de 1976» se sefialaba de la necesidad de admitir la
proteccion complementaria de las marcas®® a través, entre otras, de las normas de

competencia desleal y passing-off°®*.

Igualmente, en el «Borrador de Propuesta de Reglamento» que se public6é como
documento numero once del grupo de trabajo sobre la marca comunitaria en Julio
de 1978%%?, tras contemplar en el articulo 15 la aplicacién del Derecho nacional
sobre infracciones de marcas, se regulaba en el articulo 16 la posibilidad de iniciar

‘otras’ acciones segun el Derecho nacional. En este sentido, sefialaba:

“This regulation shall not prejudice the right to bring other actions in respect of a
Community trade mark under national law relating in particular to tortious liability and
unfair competition, for acts other than those referred to in Articles 10°® and 11%%*”,

Finalmente, si bien en la «Propuesta de 1980» no se contempl6 el ejercicio de
dichas acciones, la nueva «Propuesta Enmendada de Reglamento de 1984» volvio a

considerar dicha posibilidad en el articulo 12°%°, epigrafe 12, el cual sefialaba:

“la. This regulation shall not prevent the proprietor of a Community trade mark from
bringing actions in respect of that mark under the law of Member States relating in
particular to civil liability and unfair competition, provided that such actions are not
brought on the same grounds as those contained in Articles 8°¢® and 9°%7>",

3.2. Fundamento de la acumulacion de diferentes titulos de proteccion en
el Reglamento
Por medio del apartado segundo del articulo 14 el legislador comunitario regula la

plena proteccion juridica®® de la que goza la marca comunitaria a través del posible

%80 Mémorandum sur la création d’une marque communautaire, Bulletin des Communautés Européennes
1976, Fundamento 65.

%81 A través de las normas de «passing off» del Common Law Tort anglosajon, se podra interponer una
accion por la infraccion de una marca, normalmente no registrada, por un tercero. La regulacion ofrecida
por el common law de dicha figura requiere para su ejercicio de tres requisitos: en primer lugar, el
prestigio de la marca infringida; en segundo lugar, el riesgo de confusion existente; y en tercer lugar, el
perjuicio que la infraccion ocasiona al prestigio de la marca. Para un estudio en profundidad de dicha
figura, vid. WOOD, A., A User’s Guide Trade Marks and Passing Off, London, 2010 Tercera Edicion,
Editorial Bloomsbury Professional, pp. 495-550; DRYSDALE, J./SILVERLEAF, M., Passing Off: Law
and Practice, London, 1995, Segunda edicion, Editorial Butterworth; WADLOW, C., The Law of
Passing-Off, London 1990, Ed. Sweet&Maxwell.

%82 publicado en Bruselas, en Julio de 1978, bajo el titulo original “Draft Council Regulation on the
Community Trade Mark”’.

%8 Sobre los derechos conferidos por la marca comunitaria.

%8 Sobre la reproduccion de la marca en diccionarios.

%85 E| cual resultara a la postre el antecedente inmediato del actual articulo 14 del Reglamento.

%8 Sobre los derechos conferidos por la marca comunitaria.

%87 Sobre la reproduccion de la marca en diccionarios.

%8 Vid. TOBIO RIVAS, AM., “Articulo 14 RMC”, en CASADO CERVINO, A/LOBREGAT
HURTADO, M.L. (coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, op.cit., pp. 207
y ss.
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589 sobre la base del derecho de los Estados miembros,

ejercicio de ‘otras acciones
lo cual refuerza el mecanismo de proteccion de la marca comunitaria. Dicho

apartado primero sefiala:

“El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca
comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a
la responsabilidad civil y a la competencia desleal”.

Nos encontramos, por tanto, ante la posibilidad de que el titular de una marca
comunitaria pueda ejercitar ‘otras acciones’ de defensa de su posiciéon juridica, lo
cual podria estar fundamentado, basicamente, en dos motivos: por un lado (i)
favorecer la convivencia pacifica entre las marcas comunitarias y nacionales, de
manera que el titular de una marca comunitaria goce de idéntica proteccion que las
marcas nacionales dentro del territorio donde estas se encuentren protegidas; y por
otro lado (ii) que la marca comunitaria resulte plenamente protegida dentro de los
limites territoriales de cada Estado miembro, permitiéndola adoptar los mecanismos
de proteccion de las marcas nacionales ante la deficiente regulacion que el

Reglamento contiene en materia de infracciones de la marca comunitaria.

Ahora bien, debemos resaltar que en estos casos en los que el legislador permite al
titular de la marca comunitaria hacer uso de estas ‘otras acciones’, lo que en
realidad estd haciendo no es sino equiparar la marca comunitaria a la marca
nacional del Estado miembro cuyas otras acciones en cuestion se pretendan aplicar;
o dicho de otra manera, lo que el legislador comunitario esta implantando a través
de los apartados primero y segundo del articulo 14 es lo que podriamos denominar
un ‘doble sistema de proteccién de la marca comunitaria’, en virtud del cual la
marca comunitaria podra ser protegida, por un lado, conforme al apartado primero,
como marca comunitaria ‘stricto sensu’, en cuyo caso quedara protegida por las
normas sobre infracciones contenidas en el Reglamento, lo cual incluye la aplicacion
‘suplementaria’ de las legislaciones de marcas de los Estados miembros en virtud
de los articulos 14.1, 101, 102 y 103 del Reglamento, debiendo conocer de estas
acciones los tribunales de marcas comunitarias®®; y por otro lado, conforme al
apartado segundo, como marca comunitaria que se equipara a una marca nhacional,

€en cuyo caso pasa a tener a su disposicion todos los mecanismos de proteccion que

%8 \/id. FERNANDEZ-NOVOA, C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p. 244; KOOIJ, P.A.C.E.
VAN DER, The Community Trade Mark Regulation An Article by Article Guide, London,
Sweet&Maxwell, 2000, p. 43.

5% | a competencia objetiva para conocer de dichas acciones vendra atribuida a los Tribunales de marcas
comunitarias, articulo 96 del RMC.
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el derecho del Estado miembro otorga a sus derechos nacionales®®, si bien en estos
casos el alcance y efectos de la misma quedaran limitados al territorio del Estado
miembro de la marca nacional a la que se equipara, resultando competentes de
conocer de estas ‘otras acciones’ los tribunales nacionales que tendrian

competencia si nos encontraramos efectivamente ante una marca nacional.

Finalmente queremos apuntar que la regulacion en el Reglamento de dicho ‘doble
sistema de proteccidn de la marca comunitaria’, no debe resultar, como algunos

autores sostienen®%?

, en ningun caso conflictivo, ni tampoco dificultar la aplicacion
de dicha materia ya de por si complicada, siempre y cuando todos los usuarios del
Sistema de la marca comunitaria sean capaces de delimitar de manera precisa
ambos meétodos de proteccion, diferenciando asi entre el alcance, contenido y
competencia en relacion con las acciones ejercitables en defensa de la marca
comunitaria, o por otro lado, en defensa de la posicion juridica que otorga la

titularidad de la marca comunitaria.

3.3. El ejercicio de las ‘otras acciones’ de conformidad con la legislacion

espanola

Una vez que hemos comprobado la posibilidad de que el titular de la marca
comunitaria pueda ejercitar ‘otras acciones’ sobre la base del derecho de los
Estados miembros, a continuacion nos referiremos a las principales acciones que
podran ejercitarse en aquellos casos en los que la marca comunitaria se equipare a
una marca nacional espafiola, realizando al mismo tiempo unas breves
observaciones sobre las mismas pero sin entrar a analizarlas en profundidad,
puesto que ni es objeto de la presente memoria doctoral el andlisis de las ‘otras
acciones’ que se puedan ejercitar en cada Estado miembro, ni por otro lado
aportaria nada nuevo, puesto que las mismas han sido objeto de numerosos

estudios y analisis tanto por la doctrina como por la jurisprudencia espafiola.

%% En este caso, la competencia objetiva para conocer de dichas acciones vendra atribuida a los tribunales
nacionales del Estado miembro en cuestion que tendrian competencia para conocer de una accion que
fuese interpuesta por el titular de una marca nacional, segln se desprende del apartado 1 del articulo 102
del RMC. Por otro lado, debe indicarse que segun lo dispuesto en el apartado 2 del mismo articulo, en el
caso de que ninguno de los Tribunales nacionales resultare competente de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 102.1 en relacion con el 90.1, las acciones deberan interponerse ante los Tribunales Espafioles, al
ser los tribunales del Estado miembro donde tiene su sede la OAMI. Dicha opinion es igualmente la que
mantiene FERNANDEZ-NOVOA C., El sistema comunitario de marcas, op.cit., p. 244. En el mismo
sentido se pronuncia TOBIO RIVAS A.M., “Articulo 14” en CASADO CERVINO A./LOBREGAT
HURTADO M.L. (coord.), op.cit., pp. 207-208.

%92 En este sentido, vid. LOBATO GARCIA-MIJAN, M., La marca comunitaria..., op.cit., p. 192.
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En este sentido debemos sefialar que, si bien GUnicamente haremos referencia a las
acciones a las que hace referencia especifica el apartado segundo (esto es, acciones
de responsabilidad civil y competencia desleal), no debe descartarse el ejercicio de
otras acciones al amparo de otras normas, como podria ser, por ejemplo, de la Ley

General de Publicidad®®.

3.3.1 Acciones de Responsabilidad Civil al amparo del articulo 1902
del Cddigo Civil

La accién de responsabilidad civil extracontractual®® o culpa aquiliana, se
encuentra regulada en el articulo 1902 del Cédigo Civil, el cual sefiala que “el que
por accidon u omision causa un dafio a otro, interviniendo culpa o negligencia, esta

obligado a reparar el dafio causado”.

Si bien no es objeto de la presente memoria doctoral el analisis de dicha accion, la

595
)

cual ha sido ampliamente analizada si queremos sefalar cuales son las

principales caracteristicas de la misma. Son las siguientes:

a) En primer lugar, para que dicha accidon prospere y nazca la obligacion
de reparar el dafo causado, se exige la concurrencia de tres elementos
concretos®®: por un lado, que exista una accién u omision ilicita; por otro lado, que
la accion u omisidon produzca un dafio; y, finalmente, que exista un nexo causal

entre ellos y pueda ser probado.

b) En segundo lugar, la normativa sobre la responsabilidad

extracontractual, aunque se encuentra basada en el elemento subjetivo de la

5% ey 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la cual fue promulgada, derogando el
Estatuto de la Publicidad de 1964, para armonizar la normativa espafiola con la Directiva 84/450/CE
sobre publicidad engafiosa. Esta Ley ha sido objeto de numerosas modificaciones, la Ultima tras la
entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2010, de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, la cual modifica el
régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccion de los
consumidores y usuarios.

5% De aplicacién en materia de infraccion de derechos inmateriales.

%% para un estudio en profundidad de la misma vid. PANTALEON F., “Comentario al articulo 1902”, en
PAZ-ARES RODRIGUEZ, C./ BERCOVITZ, R./DIEZ-PICAZO, L./SALVADOR CODERCH, P.
(directores), Comentario del Cédigo Civil Tomo Il, Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica de
Publicaciones, Madrid, 1993, p.1971-2003; O’CALLAGHAN MUNOZ, X, Cédigo Civil Comentado y
con Jurisprudencia, Madrid, La Ley, 2001, pp. 1973-2035; MARTINEZ-CALCERRADA, L.,
“Responsabilidad civil contractual versus extracontractual (moderno tratamiento jurisprudencial)”, en
Diario La Ley, Seccion Doctrina, 1998, Tomo 3; PASCUAL ESTEVILL, L., “La responsabilidad
extracontractual y la contractual: aquiliana o delictual”, en Diario La Ley, Seccion Doctrina, 1991, Tomo
4

%% En este sentido, vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1998
(RJ 1998/3379); de 25 de octubre de 2001 (RJ 2001/8670); de 25 de marzo de 2009 (RJ 2009/1745).
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culpabilidad regulado en el articulo 1902, ha evolucionado hacia un sistema cuasi
objetivo®®’, de manera que se ha pasado de la necesidad de atender a la conducta

598

o actitud del agente y probar el dafio™*, a la necesidad de probar, Unicamente, el

hecho dafioso®%°.

De esta manera, no se exige ni culpabilidad ni negligencia, al considerar que estas
se encuentran implicitas en el dafio causado por el hecho dafioso, porque en caso

600 " presuponiéndose culposa toda accién u

contrario no se habria producido este
omision generadora de un dafio indemnizable, a excepcidon de que el agente
demuestre haber procedido con la diligencia debida a tenor de las circunstancias y

del tiempo, o cuando se acredite debidamente la culpa de la victima®*.

c) En tercer lugar, la responsabilidad extracontractual en el Derecho
espafiol, no tiene wuna finalidad preventivo-punitiva, sino simplemente
compensatoria o resarcitoria, siendo este otro de los motivos por los que dicha

responsabilidad se gradia de manera objetiva.

Finalmente debe indicarse que dicha obligacion de reparar los dafios causados se
encuentra asimismo regulada en el Derecho espafol, de manera especifica, en las
leyes protectoras de propiedad industrial®®: en el articulo 41.1.b) de la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; entre los articulos 62 a 71 de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; y en el articulo 53.1.b) de la Ley 20/2003,

de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial.

%7 |_a evolucién jurisprudencial de dicho articulo se realiz6 a partir de la Sentencia de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1943 (RJ 1943/856).

5% PANTALEON F., “Comentario al articulo 1902 del Cddigo Civil”, en Comentario del Cédigo Civil,
Tomo Il, Ministerio de Justicia, 1993, p. 1971 y ss.

%99 Vid. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 22 de abril de 1987 (RJ 1987/2723); de 17
de julio de 1987 (RJ 1987/5801); de 7 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9282); de 12 de julio de 1989 (RJ
1989/5606); de 16 de octubre de 1989 (RJ 1989/6923).

8% por ejemplo, en relacién con la proteccion jurisdiccional del honor. En relacién con lo expuesto, vid.
O’CALLAGHAN MURNOZ, X, Cédigo Civil Comentado y con Jurisprudencia, Ed. La Ley, Madrid,
2001, pp. 1973-1977.

%91 v/id. Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de de 29 marzo de 1983 (RJ 1983/1652);
de 25 abril 1983 (RJ 1983/2123); de 9 marzo 1984 ( RJ 1984/1207); de 21 junio de 1985 (RJ 1985/3308);
de 1 octubre 1985 (RJ 1985/4566); de 24 de enero de 1986 (RJ 1986/329); de 31 enero de 1986 (RJ
1986/444); de 2 abril de 1986 (RJ 1986/1788); de 19 de febrero de 1987 (RJ 1987/719); de 24 octubre de
1987 (RJ 1987/7471); de 30 mayo de 1988 (RJ 1988/4352), de 16 de octubre de 1989 (RJ 1989/6923); de
5 febrero de 1991 (RJ 1991/991); de 24 enero de 1992 (RJ 1992/207); de 5 de octubre de 1994 (RJ
1994/7453); de 9 de marzo de 1995 (RJ 1995/1848); de 24 de septiembre de 1991 (RJ 1991/6061); de 11
de febrero de 1992 (RJ 1992/1209); de 25 de febrero de 1992 (RJ 1992/1554).

892 En este sentido, vid. MARINA MARTINEZ-PARDO J., “Competencia Desleal, dafios y perjuicios”
en Proteccion Penal, Competencia Desleal y Tribunales de marcas comunitarios, Estudios de Derecho
Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 160.
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3.3.2 Acciones de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero,

de Competencia Desleal

La infraccion de un derecho de propiedad industrial puede producirse, en ciertas
ocasiones, a través de conductas que también puedan encuadrarse dentro del
ambito de la competencia desleal. Es por este motivo por el que los titulares de
cualquier derecho de propiedad industrial, ante una violacion o intento de violacién
de su derecho exclusivo, en ocasiones pretenden ejercitar de manera conjunta
tanto las acciones especificamente previstas por la normativa que ampara su
derecho exclusivo, como otras acciones basadas en la Ley 3/1991, de 10 de enero,

de Competencia Desleal®.

El ndcleo dispositivo de la Ley de Competencia Desleal se halla ubicado en el
Capitulo segundo y tercero, en los cuales se tipifican las conductas desleales. En
este sentido, dentro del Capitulo Il “Actos de Competencia Desleal”, el articulo
cuatro®” de recoge una generosa clausula general de la que en buena medida
depende el éxito de la Ley y la efectiva represion de la siempre cambiante

fenomenologia de la competencia desleal®®.

El aspecto mas significativo de la
clausula general radica en que el legislador ha querido evaluar la deslealtad del
acto a través de un criterio de obrar como es la “buena fe”, rechazando otros
sectoriales y con inequivoco sabor corporativo como los tradicionales “correccion

profesional”, “usos honestos en materia comercial”, etc.

No obstante lo anterior, y a pesar de la amplitud de la clausula general, el
legislador, con el objetivo de lograr el mantenimiento de mercados altamente
transparentes y competitivos, ha tipificado una generosa lista actos concretos que

deben considerarse como desleales.

La redaccion de dichos actos ha sido realizada con un marcado caracter restrictivo,
pretendiendo evitar que practicas concurrenciales, las cuales puedan resultar

incomodas para los competidores, pudieran llegar a ser calificadas por ello como

893 Modificada recientemente por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, la cual pretende dar cumplimiento
a lo dispuesto en (i) la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, relativa a las practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior; asi como (ii) la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 1 de diciembre de 2006, sobre publicidad engafiosa y publicidad comparativa (esta
Directiva codifica las modificaciones de la Directiva 84/450/CE)

804 Articulo 4. Clausula general: “Se reputara desleal todo comportamiento que resulte contrario a las
exigencias de la buena fe”’.

805 Asi lo ha manifestado el Magistrado de la Seccion 12 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, el
Excmo. Sr. Luis Martinez-Calcerrada y Gémez, en el Fundamento de Derecho Quinto de la anteriormente
citada Sentencia de 17 de mayo de 2004 (RJ 2004/3478).
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desleales. Entre los actos catalogados, junto a las tradicionales practicas de engafio
(articulo 5), confusion (articulo 6), omisiones engafiosas (articulo 7); practicas
agresivas (articulo 8); denigracion (articulo 9), comparacion (articulo 10), imitacion
(articulo 11); explotacion de la reputacion ajena (articulo 12), violacion de
secretos (articulo 13), induccion a la infraccion contractual (articulo 14), y
publicidad ilicita (articulo 18), podemos encontrar otros actos que han ido cobrando
un perfil nitido y riguroso a través de la doctrina y jurisprudencia europea, como
son la violacion de normas (articulo 15), la discriminaciéon (articulo 16) y la venta a

pérdida (articulo 17).

Adicionalmente, la reciente entrada en vigor®®® de la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, Competencia Desleal-Consumo, la cual ha modificado el régimen legal
de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la proteccion de

8 el cual se

consumidores y usuarios®®’, ha incluido un nuevo Capitulo Tercero®
dedica, integramente, a la tipificacibn de practicas comerciales con los
consumidores y usuarios, regulandose por primera vez como desleal en el ambito
de la propiedad industrial, en el articulo 20, las practicas engafiosas por confusion
para los consumidores, sefialando que “en las relaciones con los consumidores y
usuarios, se reputan desleales aquéllas practicas comerciales, incluida la publicidad
comparativa, que, en su contexto factico y teniendo en cuenta todas las
caracteristicas y circunstancias, creen confusion, incluido el riesgo de asociacion,
con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u
otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de

afectar al comportamiento econdmico de los consumidores y usuarios”.

En relaciéon con las acciones que podran ejercitarse al amparo de la norma
analizada, queremos sefialar que el articulo 32 de la misma ha establecido un

satisfactorio®® catdlogo de acciones que se podran interponer para lograr la

8% E] 1 de enero de 2010, de conformidad con la Disposicién final quinta de la Ley.

%7 Dicha Ley ha modificado la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; el Texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
(aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre); la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenacion del Comercio Minorista; y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

808 Articulos 19 a 31.

899 MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1999, p. 528. Sobre
las acciones ejercitables en Esparia ante cualquier acto de Competencia Desleal, vid. BACHARACH DE
VALERA, S., “Acciones derivadas de la competencia desleal” en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,
A. (coord.), La regulacién contra la competencia desleal en la ley de 10 de enero de 1991, Boletin
Oficial del Estado y Camara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, p. 119 y ss.; Idem, La
accion de cesacion para la represion de la competencia desleal, Tecnos, Madrid, 1993; BELLIDO, R.,
La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil, Comares, Granada, 1988; PANTALEON, F.,
“La accion de cesacion o de prohibicion en la Ley de Competencia Desleal” en IGLESIAS PRADA, J.L.
(coord.), Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1995, po. 83 y
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efectiva represion de las conductas concurrenciales desleales, debiendo destacarse,
entre otras, la accion de declaracion de deslealtad del acto; la de cesacion del acto
desleal, de prohibicion de su reiteracion futura o de prohibicion del mismo si
todavia no se ha puesto en marcha®’; la de remocién de los efectos producidos por
el acto desleal; la de rectificacion de informaciones falsas o engafiosas; la de
resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por el acto; y la de
enriquecimiento injustificado cuando el acto lesione una posicion juridica amparada
por un derecho de exclusiva u otro de analogo contenido®**.

Por ultimo queremos sefialar que, si bien excederia del objetivo perseguido en la
presente memoria doctoral el andlisis de las complejas relaciones existentes entre
ambas normativas y los conflictos que en ocasiones origina la acumulaciéon de las
mismas, si debemos sefalar que las relaciones entre ambas estan presididas por un
principio de complementariedad relativa®?, habiéndose considerado que el objeto o
ambito de proteccion de las mismas se encuentra en diferentes esferas o circulos

concéntricos®'s.

ss.; WIRTH, A., Das neue Recht des unlauteren Wettbewerbs in Spanien. Eine Darstellung des Gesetzes
3/1991 (iber unlauteren Wettbewerb mit rechtsvergleichenden Beziigen, Carl Heymanns Verlag KG,
Frankfurt/Koln-Berlin-Bonn-Miinchen, 1996; FERNANDEZ LOPEZ, J.M., El nuevo marco de la
competencia desleal. La clausula general de la LCD, en Propiedad Industrial y Competencia Desleal,
Consejo General del Poder Judicial-Andema, Madrid, 1995, pp.13-21; “El derecho de marcas y la
competencia desleal” en La proteccién de la marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del
Poder Judicial-Andema, Madrid, 1993, pp. 143-162.

810 E5 en base a éste Gltimo inciso del apartado 2 del articulo 18 de la LCD, el profesor FERNANDEZ-
NOVOA sostiene que un Tribunal de marcas comunitarias en Espafia podria conocer de una accion
basada en el intento de violacion de una marca comunitaria al amparo del articulo 92.a) del RMC
(actualmente articulo 96.a) Versién consolidad Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo, sobre la
marca comunitaria). En apoyo de esta tesis argumenta que la violacion de una marca (espafiola o
comunitaria) entrafia per defitionem la realizacion de un acto desleal de confusion, segin se desprende del
articulo 6 de la LCD. En este sentido, vid. FERNANDEZ-NOVOA C., El Sistema Comunitario de
Marcas, op.cit., p. 235-236.

811 En estos casos el titular de una marca infringida podré reclamar al infractor bien la devolucién del
enriquecimiento positivo por éste o bien el abono del enriquecimiento negativo experimentado por el
titular. Para un estudio en profundidad de dicha accién vid. FERNANDEZ-NOVOA, C., El
enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial, Academia Gallega de Jurisprudencia y
Legislacion, La Corufia, 1996; DIEZ-PICAZO, L/DE LA CAMARA, M., Dos estudios sobre el
enriquecimiento sin causa, Madrid, 1988, Civitas, p. 116 y ss; MIQUEL GONZALEZ, J.Mg
“Enriquecimiento injustificado” en Enciclopedia Juridica Béasica, Volumen |1, Civitas, Madrid, 1995, pp.
2804-2808; MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, op.cit., p. 549-553.

612 MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, op.cit., p. 82.

613 Segun esta teoria la proteccion de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la propiedad
contra la competencia desleal forman dos circulos concéntricos. El circulo interior, mas pequefio, es el
que protege los derechos de propiedad industrial; y el circulo exterior, mas amplio, representa la
proteccion contra la competencia desleal. Vid. autos del Juzgado marca comunitaria situado en Espafia, de
fecha 13 y 14 de enero de 2005.
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614

En efecto, es doctrina totalmente consolidada®™”, que la proteccidn que en materia

de imitacion confiere la Ley de Competencia Desleal, completa pero no sustituye, la
que otorga la proteccion especial, de manera que el ejercicio de determinadas
acciones al amparo de la ley de competencia desleal procedera siempre y cuando se
produzca una imitacion que, ni se encuentre dentro del ambito del principio de

libertad de la misma, ni atente directamente contra el derecho exclusivo que otorga

la legislacion de propiedad industrial®*®.

Asi, a la hora de determinar si procederd o no la acumulacion de ambas
normativas, lo primero que deberd tomarse en consideracion es la diferencia entre
el objeto y la funcién de cada una de ellas®®®, puesto que mientras la de la

legislaciéon marcaria es la proteccion de un derecho subjetivo (tanto en su vertiente

617) ,

positiva como negativa la de la legislacion sobre competencia desleal regula la

618

tutela de la competencia en el mercado”®, convirtiéndose en un instrumento de

ordenacion y control de conductas en el mercado®®®.

Como consecuencia de lo anterior, sera posible recurrir a la proteccion regulada por

ambas normas para juzgar un mismo hecho, centrando cada pretension en el

objeto de su protecciéon®®, si bien serad necesario realizar previamente una

814 \/id. entre otras la Sentencia de 17 de mayo de 2004 (RJ 2004/3478); Sentencia de 13 de junio de 2006
(RJ 2006/4607)

®15 Como por ejemplo en aquellos casos en los que cualquier tercero realice determinados actos de
explotacion en el mercado de un signo marcario el cual no encuentre proteccion al amparo de la
legislacion marcaria aplicable (por ejemplo, por haber caducado el registro, no haber sido registrado,
etc.), puesto que el mismo podra constituir un acto de imitacién o explotacion de la reputacion ajena.

816 \/id. Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2009 (RJ 2009/4575).
817y por extension, el cumplimiento de los principios que inspiran el régimen juridico de la legislacion
marcaria.

818 Actividades empresariales con fines concurrenciales.

819 En este sentido es expresivo el Auto Nim. 25/05 de la Audiencia Provincial de Alicante, Seccion
Octava, actuando como Tribunal de marcas comunitarias. En dicho Auto sefiala que si bien es cierto que
la proteccion plena del derecho sobre la marca se produce desde la invocacion de su regulacion
especifica, no lo es menos que la legislacion de la Competencia Desleal, que no tiene como fin la
proteccion del titular del signo sino ser un instrumento de ordenacidn de conductas en el mercado, pero
que como deriva del art. 14.2 del RMC, sirve al mismo objeto al implicar la utilizacion de los signos una
actuacion en el mercado con fines concurrenciales —art. 2 LCD- un riesgo de confusién sobre el origen
empresarial de los servicios o productos, ademas de una disfuncion de la marca, de donde hay que
concluir que también la legislacion sobre competencia desleal se aplica a los signos siempre y a la postre
que la proteccion del signo no pueda obtenerse a través de su especifica regulacion. En idéntico sentido,
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccion 152, de 17 de junio de 1999; Igualmente
BEIER sefala que el objeto final de la Ley de Competencia Desleal no es otro que asegurar la proteccion
de los consumidores evitando dichas conductas competitivas desleales en el mercado. BEIER, F.-K., “The
Law of Unfair Competition in the European Community. Its Development and Present Status”, en IIC,
1985, pp. 151-155.

620 Sjempre y cuando los aspectos y efectos de la conducta enjuiciada, y valorados conforme a las normas
de competencia desleal y propiedad industrial, no sean los mismos. Vid. MASSAGUER, J., Comentario a
la Ley de Competencia Desleal, op.cit., p. 84.
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exhaustiva delimitacion de las acciones de defensa ejercitadas al amparo de cada

una de las normativas en atencién a su objeto de proteccion®?.

3.3.3. Competencia objetiva para el conocimiento de las ‘otras

acciones’

Como consecuencia de la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria
pueda ejercitar, en defensa de su posicion juridica, ‘otras acciones” reguladas en el
Derecho nacional de los Estados miembros, surge la controversia sobre que
Tribunales deben ostentar la competencia objetiva para conocer de aquellos
procedimientos en los que se ejerciten acumuladamente acciones al amparo del

Reglamento de marca comunitaria y del Derecho nacional de los Estado miembros.

En este sentido, debemos seflalar que la competencia para conocer de estas
acciones no ha sido atribuida ‘con caracter general’ a los tribunales de marcas
comunitarias, los cuales tienen competencia exclusiva para conocer de las acciones
del articulo 96 del Reglamento®? “Competencia en materia de violacion y validez”,
sino a los Tribunales nacionales que tendrian competencia en el caso de que tales
acciones fuesen ejercitadas por el titular de una marca nacional registrada en el
correspondiente Estado miembro®%.

624

En este sentido, el apartado primero del articulo 106 del Reglamento’™”, sefiala:

“1. En el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes de conformidad con el
articulo 94, apartado 1, las acciones que no sean las contempladas en el articulo 96 se
Ilevaran a cabo ante los tribunales que tendrian competencia territorial y de atribucion si
se tratara de acciones relativas a una marca nacional registrada en el Estado que se
trate.”

De esta manera, los criterios que resultaran de aplicacion para determinar la
competencia territorial y atribucion interna seran légicamente los previstos en cada
ordenamiento nacional en relacion con cada uno de los diferentes titulos de

protecciéon que el titular de la marca comunitaria pretendiera hacer valer.

No obstante lo anterior, resulta imprescindible resaltar la excepciéon que en el

ordenamiento juridico espafol se ha producido en esta materia, atribuyéndose el

621 A riesgo de que en caso contrario, las pretensiones ejercitadas sean rechazadas por incompatibles.

622 Esto es, acciones por violacion y si la legislacién nacional la admitiere, por amenaza de violacién de
una marca comunitaria; acciones de comprobacion de inexistencia de violacion si la legislacion nacional
las admitiere; acciones indemnizatorias ejercidas contra actos de violacién o usurpacion de solicitudes de
marcas ya publicadas y demandas de reconvencién por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria.
623 FERNANDEZ-NOVOA, C., El Sistema Comunitario de Marcas, op.cit, p. 244.

824 De la version codificada, Reglamento (CE) niimero 207/2009.
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propio Tribunal espafiol de marca comunitaria competencia para conocer de
materias distintas a las previstas en el articulo 96 del Reglamento de la marca
comunitaria, por via de acumulacién de acciones®®, sefialando que no solo son
competentes para conocer “[..] del limitado campo que ofrecen las acciones
previstas en el articulo 96°%° de la citada norma, sino, en justa interpretaciéon de
nuestra legislacion organica, y sefialadamente del articulo 86 bis de la Ley Orgéanica
del Poder Judicial, del resto de acciones que dimanan de dicha norma en su

conjunto.”®?’

Por otro lado, el apartado segundo del articulo 106 regula, igualmente con acertado
criterio, que en los supuestos en los que ningun tribunal de un Estado miembro
pudiera tener competencia para conocer de dichas acciones, resultaran
competentes para conocer de dichas acciones los tribunales de marcas comunitarias

espafioles®®®. Asi sefiala:

“2. Cuando, en virtud del articulo 94, apartado 1, y del apartado 1 del presente articulo,
ningln tribunal tuviere competencia para conocer de una accion distinta de las

825 En este sentido, debe sefialarse que en un primer momento (Vid. Sentencia del Juzgado de marca
comunitaria de 13 de enero de 2005 —Asunto Bic-) el Juzgado de marca comunitaria entendié que no era
posible la acumulacién de acciones, puesto que no era competente para conocer de cualesquiera otras
materias que no fueran las explicitamente sefialadas en el articulo 96 del Reglamento (actual articulo 96),
fundamentando dicha postura a través de la existencia de razones de diferente indole: (i) una
interpretacion gramatical del articulo 96 del Reglamento; (ii) una interpretacion sistematica del articulo
96 y 106; (iii) la opinidn de la doctrina mas especializada, entre otros, Fernandez-Ndvoa en su obra “El
sistema comunitario de marcas” y Casado Cervifio en su obra “La defensa de la marca comunitaria”; (iv)
una interpretacion teleoldégica sobre la conveniencia de garantizar el principio de la relativa autonomia de
la marca comunitaria; y (v) un obstaculo procesal existente, al no resultar posible la acumulacion de
acciones al no ser el Juzgado de marca comunitaria competente para conocer de acciones de competencia
desleal. Esta misma postura fue mantenida por el Tribunal de marcas comunitarias, en el Auto de 21 de
diciembre de 2004 —Asunto Brugal-). No obstante lo anterior, el propio Juzgado de marca comunitaria
modifico, unilateralmente, su criterio en el Auto de 18 de marzo de 2005 (-Asunto Lukoil-), y tan solo
cinco dias después, el Tribunal de marcas comunitarias (Auto del Tribunal de marcas comunitarias de 23
de marzo de 2005, resolviendo el recurso sobre la anteriormente citada Sentencia del Juzgado de marca
comunitaria de 13 de enero de 2005 —Asunto Bic-) consideré que era necesario abrir un periodo de
“reflexion técnica y analisis juridico de la cuestién replanteandose cual es su configuracion
jurisdiccional™, concluyendo que el Juzgado de marca comunitaria debia ser competente para conocer de
acciones acumuladas aunque alguna de ellas se encuentra fuera del alcance del articulo 92 (actual 96) del
RMC. En este sentido, el Tribunal considerd que existe una “permeabilidad relativa entre la jurisdiccion
por marca comunitaria y la Jurisdiccion Mercantil”, y que la “connatural naturaleza mercantil del
organo en el que se asienta la competencia que se le atribuye por el legislador en la LOPJ, proyecta
sobre el Tribunal de marcas comunitarias un indudable efecto llamada respecto de las acciones que se
articulan , mas alla del estricto marco del articulo 92 RMC, en defensa de la marca comunitaria,
competencia por atraccién que encuentra su sustrato juridico en el articulo 102 del RMC y por remision
respecto de las concretas acciones de competencia desleal, en el articulo 14 del mismo cuerpo legal”.
Ademas sefiald que también existian otras “razones mas abstractas y fundamentadas en los principios
que justifican el instituto de la cumulacidn procesal”. Esta es la postura que se mantiene en la actualidad
y ha sido confirmada en numerosas resoluciones.

%26 Anterior articulo 92 del Reglamento 40/94.

827 Sentencia del Tribunal de marcas comunitarias de 3 de febrero de 2006 (Asunto ‘Lukoil’).

628 Al ser el Estado miembro donde tiene su sede la OAMI.

191



contempladas en el articulo 96 y relativa a una marca comunitaria, dicha accion podra
Ilevarse a cabo ante los tribunales del Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina.”

|629

Dicha norma contenida en el Reglamento con caracter residua podra resultar de

aplicacion, como sefiala el profesor DESANTES®®

, en aquellos supuestos en los que
pudieran no resultar competentes los tribunales de ningin Estado miembro, asi
como cuando a pesar de resultar competentes los tribunales de un Estado
miembro, por alguna circunstancia, no resultara posible determinar dentro del

ordenamiento nacional el tribunal que resulta competente®®'.

Por dltimo debe sefialarse que los Tribunales nacionales, que en el desempefio de
sus funciones deban conocer de una de las acciones previamente analizadas, y
distintas de las contempladas en el articulo 96 del Reglamento, deberan tutelar la

marca comunitaria como si fuera una marca nacional registrada®?

, a la que se
asimila, y cuya validez no podran poner en tela de juicio, segin lo dispuesto en el

articulo 107 del Reglamento.

4. Las normas de procedimiento aplicables en los procedimientos por
infraccion: el apartado tercero del articulo 14 en relacién con el

apartado tercero del articulo 101 del Reglamento

El apartado tercero del articulo 14 del Reglamento, sefiala que “Las normas de
procedimiento aplicables se determinaran con arreglo a las disposiciones del titulo
X-11

Nuevamente el legislador comunitario incluye en el articulo 14 una remision al
Titulo X del Reglamento para hacer referencia en esta ocasion a las normas
procesales que resultan de aplicacion en relacion con los mecanismos de proteccion

de la marca comunitaria.

%29 Vid. CALVO CARAVACA, A.L./CARRASCOSA GONZALEZ, J., marca comunitaria Competencia,
Procedimiento y Derecho Internacional, Ed. Comares, Granada, 2006, p. 228.

830 \/id. DESANTES, M., “Articulo 102: Disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales
nacionales distintos de los Tribunales de marcas comunitarias”, en CASADO CERVINO,
A./LLOBREGAT HURTADO, M:L. (coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la marca
comunitaria, Alicante, La Ley, 2000.

831 No obstante, en el comentario arriba citado, el profesor DESANTES, sefiala que en estos casos, esta
solucién alcanzada resultante de realizar una interpretacion literal del art. 102.2 del Reglamento, es muy
criticable.

%32 MORENILLA ALLARD, P., La Proteccién Jurisdiccional de la marca comunitaria, Ed. Colex,
Madrid, 1999, p. 156.
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En este sentido, el apartado tercero del articulo 101 del Reglamento “Derecho

aplicable” sefiala®3:

“Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el Tribunal de marcas
comunitarias aplicara las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de
acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique
este tribunal.”

Pues bien, tras una la simple lectura de ambos articulos, lo primero que llama la
atencion es que, nuevamente, el articulo 14 regula una norma en su apartado
tercero la cual resulta de escasa trascendencia practica y que resulta ser una

previsién redundante con el apartado tercero del articulo 101°%.

En cualquier caso, si bien no es objeto de la presente memoria doctoral el analisis
de las normas de procedimiento en materia de propiedad industrial aplicables en
cada Estado miembros®®®, materia sobre la que existe extensa bibliografia®®, si

queremos realizar unas breves observaciones sobre dicha materia:

a) En primer lugar, si bien la expresion con la que comienza el apartado tercero
del articulo 101 (“salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa”) pudiera
hacer pensar que el Reglamento contiene una regulacion exhaustiva de las normas
procesales aplicables en los procedimientos por infraccion de una marca
comunitaria y que por lo tanto, la aplicacion del Derecho nacional resulta —ahora si-

complementaria, lo cierto es que el Reglamento no contiene ningun tipo de

833 No obstante, en esta ocasion la escasa entidad que adquiere éste apartado 3 proviene de los trabajos
preparatorios (al contrario que como vimos ocurria con el apartado 1, el cual si tenia sentido en los
trabajos preparatorios. Vid andlisis del mismo). Efectivamente en dichos trabajos el legislador ya regulaba
doblemente la aplicacion de las normas de procedimiento. Asi, tanto en la Propuesta de Borrador de 1980
como en la Propuesta enmendada de 1984, se establecia en el articulo 12 que “The rules of procedure to
be applied shall be determined in accordance with Article 76 and Articles which follow it”, para
posteriormente sefialar el articulo 76 de la Propuesta de Borrador de 1980 que “unless this Regulation
otherwise provides, actions for infringement of Community trade marks shall be subject to those rules of
procedure applicable in the laws of the Member States to actions for infringement of national trade
marks”. Llama la atencion que en la propuesta enmendada de 1984, dicho articulo 76 se modifica
ligeramente para hacer una referencia expresa a la aplicacion de las normas de procedimiento de la lex
fori, incluyendo especificamente que éstas se aplicaran también en relacion con las medidas cautelares.

8% En este sentido, el profesor LOBATO ha considerado que carece de toda utilidad y que podria
prescindirse de ella. En nuestra opinion, no obstante, puede tener cierto sentido su inclusion en el articulo
14 para delimitar los efectos de la marca comunitaria. Vid. LOBAJO GARCIA-MIJAN, M., La marca
comunitaria, op.cit., p. 192.

835 En Espafia, por ejemplo, la Disposicién Adicional primea de la Ley de Marcas declara aplicables a las
marcas las disposiciones contenidas en el Titulo XIII de la Ley de Patentes, en todo aquello que no sea
incompatible con su propia naturaleza, a excepcidn del articulo 128 (el cual ha sido derogado por la Ley
19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual
e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos
comunitarios), lo que supone en definitiva una remision a los articulos 123 a 142 de la Ley de Patentes.

8% En relacién con esta materia, véase por todos, VELAYOS MARTINEZ, Ma.l., El Proceso ante los
Tribunales de marcas comunitarias Espafioles, Navarra, Aranzadi, 2004.
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regulacion de normas de procedimiento, con la Unica salvedad de la regulacion
puntual de las posibilidades procedimentales existentes en los casos en los que el
demandando planteé, al amparo del articulo 100, una demanda reconvencional por

caducidad o por nulidad de la marca comunitaria®’.

b) En segundo lugar, y dado que no existe -ni siquiera en el horizonte-

un derecho procesal civil europeo armonizado®3®

, Y que la aplicacion de las normas
de procedimiento de cada uno de los veintisiete Estados miembros pueden dar
lugar a obtener una deficitaria proteccion homogénea del derecho exclusivo
otorgado a la marca comunitaria, parte de la doctrina®® ha venido criticando la
falta de unos principios basicos®® en el Reglamento que regulen las normas

procedimentales®.

En este sentido queremos resaltar que, en relacion con la marca comunitaria,
Unicamente en materia administrativa podriamos hablar de un procedimiento
comun y armonizado: ante una resolucion en via administrativa sobre la nulidad o
caducidad de una marca comunitaria por las Salas de Recurso de la OAMI, se podra

642
E

interponer un recurso contencioso administrativo ante el TGU , Yy en ultimo

837 En este sentido, vid. GALLEGO SANCHEZ, F., “Articulo 96: Demanda de reconvencién”, en
CASADO CERVINO, A/LLOBREGAT HURTADO, Me.L. (coord.), Comentarios a los Reglamentos
sobre la marca comunitaria, Alicante, La Ley, 2000, pp. 873-879. Con la version codificada del
Reglamento (CE) nimero 207/2009, el articulo 96 ha pasado a ser el 100.

8% | a tnica opcion procesal comunitaria que podemos encontrar es el recurso a la cuestion prejudicial de
interpretacion a la que hace referencia el articulo 234 de la version consolidada del Tratado de Roma. No
obstante elevar dicha cuestion al TJUE en ningln caso constituye la existencia de un verdadero proceso
jurisdiccional sobre el fondeo del asunto, sino tan solo buscar la interpretacion de las normas
comunitarias, lo cual si bien en cierto modo puede condicionar la resolucion de la controversia suscitada,
en ningln caso sustituird la Sentencia que deba ser pronunciada sobre el fondo del asunto por el érgano
jurisdiccional competente que elevo la cuestion prejudicial ante el TIUE.

%% En este sentido, vid. DESANTES REAL M., “Articulo 97: Derecho aplicable”, en CASADO
CERVINO, A/LLOBREGAT HURTADO, M2.L. (coord.), Comentarios a los Reglamentos sobre la
marca comunitaria, Alicante, La Ley, 2000, p. 893. Con la version codificada del Reglamento (CE)
numero 207/2009, el articulo 97 ha pasado a ser el 101; VELAYOS MARTINEZ, M.1., El proceso ante
los Tribunales de Marcas Comunitarios Espafioles, op.cit., p. 204.

%40 o tnico que se exige, conforme al articulo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es que
el procedimiento garantice la celebracion de un ‘proceso justo’, si bien dicho concepto juridico
indeterminado resulta ser mas la bisqueda de un ideal juridico que una carga real para los Estados, puesto
que parece evidente que todos estos consideraran que los procesos que se celebran en sus respetivos
paises, los cuales se encontraran rodeados por una serie de circunstancias sociales, politicas, econdmicas
y culturales, seran justos.

%1 Como por ejemplo se esta proponiendo en el articulo 33.3. del Protocolo de Litigios en materia de
violacién y validez de Patentes Comunitaria (el cual se encuentra incluido en el Acuerdo de Luxemburgo
de 15 de diciembre de 1989 sobre Patentes Comunitarias). Igualmente, los profesores DESANTES vy
VELAYOS, sefialan que podria haberse incluido unos principios bésicos relativos a la vista oral; las
obligacién de que existan actuaciones escritas respecto a los aspectos esenciales de la vista; la inclusién
tanto de las declaraciones de los testigos cuanto del examen sumario de las piezas de conviccion,
acompafando el expediente procesal;

842 Articulo 225 A Tratado Roma.
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extremo, una suerte de casacion ante el TJU , ambos para control de la OAMI en

tanto que instituciéon de la Union Europea.

c) En tercer lugar, debe sefalarse que en determinadas ocasiones
resultara de cierta complejidad calificar si ciertas normas juridicas deben
considerarse como una cuestion procesal o0 como una cuestion de derecho

material®**.

En este sentido, debe indicarse que la posible diferencia en la
calificacion de una misma norma en diferentes ordenamientos podra dar lugar a
significativas diferencias: como posteriormente veremos®®, a las cuestiones de
caracter procesal les resultara aplicable el derecho del Estado miembro donde
radique el tribunal; y a las cuestiones de caracter material no resueltas por el
Reglamento, les resultara aplicable el Derecho nacional designado por alguna de las
muchas normas de determinacion del derecho aplicable contenidas en el

Reglamento.

d) Por ultimo debe indicarse que con la promulgacion de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,

|646

relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual®, promulgada con la

finalidad de conseguir que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual®’

se
apliqgue de manera efectiva en la Comunidad, asi como de garantizar un nivel de
proteccion elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior®*®, se han
regulado con caréacter general una serie de normas que, independientemente de su
posible catalogacion como normas de caracter procesal o material, no cabe duda
que han armonizado ligeramente las legislaciones procesales de los Estados

miembros. Entre estas normas deben destacarse:

i) La obligacion de los Estados miembros de establecer medidas,
procedimientos y recursos, los cuales sean justos, equitativos, efectivos,
proporcionados y disuasorios; no resulten indtilmente complejos y
gravosos ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios

(Articulo 3).

843 Articulo 230 Tratado Roma y 63 RMC.

%44 En este sentido, el profesor LOBATO sefiala por ejemplo la dificultad existente a la hora de calificar
las normas sobre inversion de carga de la prueba. Vid. LOBATO M., La marca comunitaria, op.cit., p.
194.

845 \/id. Capitulo V.

846 publicada en Diario Oficial de la Unién Europea DO L 157 de 30 de abril de 2004. Versién corregida
en el DO L 195 de 2 de junio de 2004.

%7 Incluyendo el término los derechos de propiedad industrial. Art. 1 de la Directiva.

848 Considerando 10 de la Directiva.
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i) La regulacion de las personas legitimadas para solicitar la aplicacion de
medidas, procedimientos y recursos (Articulo 4 y 5).

iii) La regulacion de determinadas normas relacionadas con los medios de
prueba (Articulo 6) y las medidas de proteccion de estas (Articulo 7).

iv) La obligacion de los Estados miembros de garantizar, en respuesta a una
peticion justificada y proporcionada del demandante, que las autoridades
judiciales competentes puedan ordenar que se faciliten datos sobre el
origen y la redes de distribucion de las mercancias o servicios que
infringen un derecho de propiedad intelectual (Articulo 8).

V) La regulacion de las medidas provisionales y cautelares (Articulo 9).

Vi) La regulacion sobre determinados mandamientos judiciales (Articulo 11).

Vii) La regulacion sobre costas procesales (Articulo 14).

La influencia de dicha Directiva en las normas de procedimiento de los Estados
miembros se advierte, por ejemplo en Espafia, en la modificacion de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en los articulos 256, 257, 259, 261, 263,
298, 328 y 733%°° por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se
amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y
se establecen normas procesales para facilitar la aplicacion de diversos reglamentos
comunitarios, promulgada para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva
2004/48/CE.

5. Valoraciones finales sobre el articulo 14 del Reglamento

En primer lugar, y como se desprende de lo anteriormente expuesto, la aplicacion
del Derecho nacional en el Reglamento no se realiza para regular aspectos
secundarios o complementarios, sino en una materia basica como es la

configuracion del sistema de proteccion del derecho exclusivo conferido al titular de

849 |_os cambios que se han realizado son: En el apartado 1 del articulo 256, el nimero 7.° pasa a ser el 9.,
y se introducen dos nuevos nuimeros, el 7.° (diligencias de obtencién de datos) y el 8.° (exhibicion de
documentos); el apartado 1 del articulo 257 (competencia objetiva); se adicionan dos nuevos apartados, el
3y el articulo 4 (ambos sobre la garantia de confidencialidad y destino de la informacion obtenida en las
diligencias de obtencién de datos) al articulo 259; nueva redaccion del articulo 261 (sobre la negativa de
llevar a cabo las diligencias); 263 (sobre diligencias preliminares previstas en leyes especiales); se
modifica el apartado 2 y se afiade un nuevo apartado 4 (ambos sobre las medidas de aseguramiento de la
prueba) al articulo 297; se modifica la rdbrica del articulo 298 (pasa a denominarse ‘Requisitos.
Procedimiento para la adopcion de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas’) y se
afiaden los apartados 4,5,6,7 y 8 (todos ellos sobre las medidas de aseguramiento de la prueba); se
incorpora un nuevo apartado 3 (sobre exhibicién documental) al articulo 328; y por ultimo se modifica el
apartado 2 (sobre medidas cautelares) del articulo 733. Ademas se modifican otras normas de caracter
material en las leyes de propiedad intelectual, patentes y marcas las cuales influyen igualmente en las
normas procesales (por ejemplo, sobre medidas cautelares, legitimacidn, etc.).
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la marca comunitaria, esto es fundamentalmente, frente a cualquier infraccion
contra la marca comunitaria, asi como para ejercitar las acciones en defensa de la
misma. Es por este motivo, por lo que no puede afirmarse la autonomia de la

marca comunitaria.

Es por este motivo, por lo que consideramos que el titulo del articulo 14 del
Reglamento podria resultar desacertado, puesto que la aplicacion del Derecho
nacional no puede en ningln momento considerarse como complementaria, sino
trascendental para el correcto funcionamiento del Sistema de la marca comunitaria
propuesto por el Reglamento, por lo que podria haber resultado mas apropiado
eliminar cualquier referencia a la “complementariedad” de la aplicacién del Derecho

nacional.

En segundo lugar, la norma contenida en el apartado primero del articulo 14, cuyo
unico sentido puede ser el interés del legislador comunitario de incluirla entre los
efectos de la marca, carece de utilidad practica, puesto que en todo caso habra que

recurrir a las normas contenidas en el Titulo X del Reglamento para su desarrollo.

En tercer lugar debemos sefalar que el apartado segundo del articulo 14 regula la
proteccion reforzada de la marca comunitaria a través del ejercicio de «otras
acciones» reguladas en el Derecho nacional de los Estados miembros, si bien en
estos casos el titular de la marca comunitaria defendera su posicion juridica como si
se tratara de una marca nacional: (i) podra hacer uso de cualquier mecanismo de
proteccion regulado en el Derecho nacional del Estado miembro; (ii) los tribunales
competentes para conocer de estas acciones seran los tribunales nacionales; (iii) el
alcance de la decision de estos se encuentra limitada al territorio del Estado

miembro en cuestion.

Por este motivo, consideramos que la ubicacion de esta norma en el articulo 14
podria ser desacertada (al existir una divergencia entre el objeto de la norma
regulada en el apartado primero con la del segundo), motivo por el cual
consideramos que, para facilitar la correcta interpretacion y aplicacién del Sistema
de la marca comunitaria, la misma podria haberse redactado en un articulo
independiente. La redaccion de dicho articulo podria ser la siguiente: articulo 14.bis
(«Proteccion de la marca comunitaria mediante el ejercicio de acciones sobre la

base del derecho de los Estados miembros»):
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“1. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca
comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la
responsabilidad civil y la competencia desleal.”

En cuarto lugar debemos sefialar que la norma contenida en el apartado tercero del
articulo 14 regula una norma que resulta, nuevamente, de escasa trascendencia
practica, puesto que la misma se limita a sefialar que las normas de procedimiento
se aplicaran de conformidad con las disposiciones del Titulo X, resultando una

prevision redundante con el apartado tercero del articulo 101

I1l. LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR VIOLACION O
INTENTO DE VIOLACION (PARTE PRIMERA): LA ACCION DE
CESACION Y LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. ANALISIS DEL
APARTADO PRIMERO DEL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE
MARCA COMUNITARIA

1. La accidon de cesacion por violacidon o intento de violaciéon de una
marca comunitaria: el apartado primero del articulo 102 del

Reglamento

Entre las facultades concretas en que se materializa el «ius prohibendi» del que
goza el titular de la marca comunitaria, encontramos, entre otras, la facultad de

solicitar la cesacién de los actos que violan su derecho®®.

En materia de marcas, dicha accién de cesacidn es un mecanismo de proteccion
fundamental ante cualquier violacion o intento de violacion de la marca, puesto que
al constituir el uso de la marca un acto continuado dentro de una determinada
actividad en el mercado, el uso de la marca infractora no se realizard en un Unico
acto de manera aislada, sino que presumiblemente se repetira de manera
continuada en el tiempo®?, por lo que el Unico remedio eficaz para prohibir dicho
uso sera la accion de cesacion, la cual suele debe complementarse con la regulacion
de una serie de medidas para evitar de manera efectiva que prosiga la violacion del

derecho exclusivo del titular de la marca.

%0 En relacién con la accién de cesacién, vid. FERNANDEZ-NOVOA, C./OTERO LASTRES,
J.M./BOTANA AGRA, J.M., Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 672-
678.

51 |LOBATO M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, p. 688.
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Por este motivo, y a pesar de que el Reglamento de la marca comunitaria no
contiene un catadlogo de acciones judiciales para la proteccion de la misma, y que
como hemos sefialado el apartado primero del articulo 14 in fine establece que las
infracciones contra las marcas comunitarias se regiran por el Derecho nacional
sobre infracciones contra marcas nacionales®®?, el legislador comunitario, en el
ultimo momento antes de aprobar el texto definitivo de Reglamento y a pesar de no