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RESUMEN

El presente trabajo aborda el mundo de las marcas, desde su concepto, funciones, registro y

prohibiciones que afectan principalmente al sector de la moda.
De manera analoga, desde una perspectiva de la problematica en el mundo de la moda,

analiza las posibles falsificaciones e imitaciones que ocurren de manera constante en el sector

y sus consecuencias en las empresas y consumidores.

PALLABRAS CLAVE

Marca, moda, signo, registro, prohibicion, riesgo de confusion, falsificacion.

ABSTRACT

The aim of this dissertation is to approach brands from the point of view of fashion, studying

the concept, functions, and prohibitions.
Furthermore, form a different angle which is the problematic activities in the fashion scope,

analyse the existence of forgeries and imitations of brands and its consequences in the

companies in the sector and consumers.
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1. INTRODUCCION

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende hacer un analisis del derecho de las marcas
desde una perspectiva del mundo de la moda, enfocandose principalmente en los posibles
problemas que se pueden encontrar, bien en la determinacién del concepto, en el conflicto
de las funciones, en el registro o en las prohibiciones asociadas a ellos. Finalizando con la
proteccion de la marca, mencionando una de las mayores problematicas dentro del sector

que son las falsificaciones.

LLa metodologfa utilizada en este trabajo va a ser conocer en primer lugar de forma tedrica
lo dispuesto por la legislaciéon nacional, europea o internacional sobre las marcas e ir
enfocandose en los posibles problemas que se le asocian. A efectos practicos he considerado

necesario aplicar la teorfa a través de ejemplos y jurisprudencia relacionada con el sector.

La estructura consistira en tres partes: la primera en relacién al concepto y tipologia de
las marcas, basado en distintas fuentes legislativas; en segundo lugar, el procedimiento de
registro y las prohibiciones absolutas y relativas de las marcas, haciendo mencién del riesgo
de confusion y la marca renombrada y por ultimo la proteccion de las marcas, desde un punto

de vista de la falsificacién y de los efectos que produce en el sector.

Este trabajo responde a una inquietud personal de querer conocer mas alla del derecho
mercantil, especialmente en el ambito de las marcas. En relacion al enfoque del sector de la
moda y su problematica, surge debido a un interés personal de querer conjugar los intereses
de un mundo relativamente desconocido para cierto publico, con la jurisdiccion y la sociedad

mas actual.

El mundo de la moda, como he mencionado es un mundo que aunque parezca ser
conocidos por todos, es un sector que solo se conoce de manera superficial, del cual no se
conocen los procesos, requisitos o impedimentos que sufren las marcas y que si fuese mas
conocido por el publico en general, cuando se van a comprar ciertos productos falsificados
en paginas muy conocidas en la actualidad, entender cuales con las consecuencias para el

sector y en cierto modo también para el consumidor.



Dentro de este analisis hay que tener muy en cuenta una nueva especialidad que ha
surgido hace relativamente poco, que es el Fashion Law o el Derecho de la Moda. Esta nueva
especialidad responde a las necesidades que tiene el demandante en el mundo de la moda y
abarca desde el inicio con los disefios y sus derechos, asi como su transporte, venta,
consumidores, derecho de la competencia, etc. Por lo que parte del contenido de este trabajo

formaria parte de esta especialidad.

Finalmente si tenemos que determinar los objetivos de este trabajo, principalmente serfan

cuatro:

- Detallar el concepto de marca y los distintos tipos de marcas existentes en el mercado,

haciendo hincapié en las mas relevantes para el sector en cuestion.

- Profundizar en el procedimiento de registro de los distintos tipos de marcas segun
su situacion geografica y describir las prohibiciones asociadas, ejemplificandolas a

través de casos lo mas ilustrativos posibles.

- Relatar uno de los problemas mas actuales en el mundo de la moda, que es la pérdida
de ganancias y de reputaciéon debido a las distintas actividades de falsificacion e

imitacién que realizan ciertas empresas.

- Desarrollar un tema, desconocidos por muchos y demostrar la importancia que tiene

para el trafico econémico y cémo afecta al consumidor la problematica encontrada.



2. MARCAS

2.1 Concepto de marca

El concepto de marca es dificil de definir, aunque silo vemos desde la perspectiva de
la normativa, toda su regulaciéon estd muy armonizada, y se podria dar a entender que su
definicién también es unitaria, pero no es asi. El hecho de que sea un término dificil no quita

que sea altamente utilizada por la sociedad, dfa a dfa.

El hecho de determinar el concepto de marca nos proporciona una serie de ventajas,
por ejemplo para la interpretacion de los signos que pueden constituir marcas'. La mala praxis
del concepto hace que nos encontremos con el primer problema, y es que cada uno podra
entender lo que considere conveniente sobre el concepto. Esto se une a que el Derecho
europeo ha determinado que el concepto debe entenderse de forma amplia, lo que impide
una unificacion total del concepto. Esto no quiere decir que estamos ante una contradictio in

terminis, solo que hay disparidad de alcance de interpretacion.

Me gustarfa exponer esta problematica con tres definiciones diferentes y de tres
fuentes diversas. En primer lugar, la primera fuente que nos puede proporcionar una
definicién de marca seria la Real Academia Espafiola, que aunque no es una fuente de

fundamentos juridicos, es la institucion de referencia en la lengua espanola:

“Serial que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o

pertenencia.”

Con esta simple definicion, ya podemos sacar ciertas notas significativas, como puede
que ser la distincion de la sefial en este caso (o signo), que sefiala una de las funciones de la

marca- la funcién distintiva- y que ademads forma la parte subjetiva de la definicién de marca.

El segundo concepto que presentar, es el del Reglamento UE 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo de la marca de la Unién Europea (a partir de ahora

RMUE) , que en su articulo 4 dice:

I FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid (2004), p. 38
2 “Marca” (1) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola



“Podrdn constituir marcas de la Union cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o
los sonidos, con la condicion de que tales signos sean apropiados para:

a)  distinguir los productos o los servicios de nna empresa de los de otras empresasy

b)  ser representados en el Registro de Marcas de la Unidn Europea de manera que permita a las

antoridades competentes y al piiblico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion

otorgada a su titular”.

St comparamos las dos primeras definiciones podemos ver diferencias y similitudes. En
cuanto a las similitudes, principalmente la idea basica de distincién -“requisito basico exigible
a una marca’-, que como ya he mencionado es una de las funciones principales de las marcas.
En cuanto a sus diferencias, la segunda definicién al tener mayor extension afiade mayores
presupuestos relacionados con las marcas y hace que se sienta mas completa en su contenido.
Si observamos se introduce una idea que en mi opinién va a ser basica, que es la ser
representados en el Registro de Marcas de la Uniéon Europea. Esta idea sera de gran
importancia no solo en el concepto sino también en la problematica y en la aplicacion al

mundo de la moda.

En cuanto ala tercera y dltima definiciéon que voy a exponer, va a ser la de la Ley 17/2001,
la mejor conocida como “Ley de Marcas” (a partir de ahora LM), que al ser la norma referente
en este tema principalmente, en mi opinién no podia faltar su punto de vista. El articulo 4
expone:

“Podrdn constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalage, o los sonidos, a
condicion de que tales signos sean apropiados para, distinguir los productos o los servicios de una empresa de

los de otras empresas y de ser representados en el Registro de Marcas.”

Si comparamos esta tltima definicién con la dada por el RMUE, hay mas similitudes
que diferencias, ya que ambas hablan no solo de los signos, sino también de las letras,

palabras, colores... Ademas, ambas mencionan que para que algo sea considerado como una

3 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit, p. 39



marca, tiene que ser representado en el Registro de Marcas, es decir, se exige una

representacion grafica (este requisito no aparecia en la ley anteriot®).

Esta representacion grafica forma la parte objetiva de la definicidn, siendo uno de los
pilares en los que se sustenta el Sistema, lo que garantizara el formar parte o no del Sistema
de Marcas. Hasta la aprobacion del Reglamento 23/2018, la representacion grafica era un
requisito basico desde el inicio hasta el final del tramite. Con la aprobacién del Reglamento
mencionado aparece el principal problema asociado al concepto de marca, que en mi opinion
creo que ademas es el mas actual, aunque he de decir que antes de la aparicién del matiz ya

se daban casos problematicos relacionados con el tema.

El matiz® de este concepto, nos hace pensar que el legislador lo que quiso hacer es
adaptar el mundo mads actual, se podtia decir que mas tecnoldgico, al derecho de marcas. Las
marcas no tradicionales -que veremos en apartados posteriores- son las que se ven afectadas
por esta actualizacion. Al eliminar esta representacion grafica, habria ciertos tipos de marcas
que antes no se podria registrar pero que ahora si, debido a que no se especifica la forma que
se exige para registrar un sigho como marca, a diferencia de como se hacfa ex ante. Tras varias
decisiones se ha decidido que el criterio sea que una marca se puede registrar siempre que se

haga de forma clara, concisa, autbnoma, accesible, duradera y objetiva.

St todo esto lo aplicamos al mundo de la moda, encontramos este problema conceptual
a la hora de registrar por ejemplo marcas olfativas o las gustativas. En la actualidad esto no
es posible ya que no se ha encontrado una forma de poder registrarlas y de hacer que
perduren en el tiempo y se demuestra en varias sentencia entre las que destacan: el caso
Sieckmann®, donde se enfrentaban en relacion a una esencia que les daba un olor especial a

las cosas y que es mencionado por autores como Carlos Fernandez-Novoa. Este asunto

4 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.
5 Matiz hecho a través articulo 4 del Real Decreto-ley 23/2018.

¢ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-273/00, de 12 de diciembre de 2002. Caso Sieckmann. Caso que
enfrentaba a Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent, donde se enfrentaban en relacién a una esencia que les
daba un olor especial a las cosas. Tras mucha interpretaciones finalmente se determiné que no se podian
registrar las marcas olfativas por razones como su corta durabilidad.



marca una gran importancia en el requisito de la representacion grafica’. Y el caso I’Oreal

contra Bellure®,

2.2 Funciones

Como ya he sefialado brevemente en el apartado anterior, la marca es algo que esta
presente en la vida cotidiana de manera constante, teniendo que convivir con ellas
constantemente. Lo que produce esto, es que van a producir efectos en el publico

(consumidores) y que las relaciones creadas entre si crearan posibles conflictos.

Segin varios autores’ como Carlos Fernindez-Novoa, tras realizar un trabajo de

investigacion sobre las funciones de las marcas, he decidido que son estas las principales:

1. FUNCION DISTINTIVA

Esta primera funcién, en mi opinién es la funcién basica de las marcas ya que se
menciona en todas las definiciones de marca, no solo en las presentadas en el apartado
anterior sino en las demds existentes. Esto hace que se denote mucha importancia de esta
funcién y esto esta apoyado por autores doctrinales como Baumbach y Hefermehl, Carlos
Fernindez-Novoa'’ o Bercovitz'' que sostuvieron que la funcién distintiva es la funciéon

bésica de las marcas.

Esta funcién se basa en la distincion de los productos asociados a una marca, es decir, es
la indicacién de la procedencia empresarial de un producto, por lo que dentro de esta funcién
distintiva también podriamos encontrar la funcién de indicacién del origen empresarial e

incluso de forma indirecta la funcién de informacién, pero que mas adelante ya veremos.

7 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre...Op. cit. p. 48

8 Sentencia del Tribunal de Justicia (sala primera), asunto C-487/07, de 18 de junio de 2009. Caso L’Oteal
contra Bellure. Asunto que enfrent a varas partes principalmente a I.”Oreal, Lancéme y Garnier contra
Bellure NV. Se enfrentaron por causa de una denuncia por parte de L."Oreal a Bellure NV, por copiar el
envoltorio, frasco y olor de un perfume. Al no poder registrar el olor, y el juez creer que el resto de los
elementos tampoco cortfan riesgo de confusién acabd desestimando la pretension.

9 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit. p. 66

10 FERNANDEZ NOVOA, C., Fundamentos de derecho de marcas, Ed. Montecorvo S.A (1984) p. 47

1 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., Introduccion a las marcas y otros signos distintivos en el trdfico econdmico,
Aranzadi (2021), capitulo 3.

10



Por lo tanto, podriamos definir la funcién distintiva como la funciéon de las marcas
cuyo objetivo principal es el de que los consumidores pueda identificar un producto y su
procedencia empresarial forma clara. Si seguimos la definicién dada por Carlos Fernandez-
Novoa'* la funcién indicadora de origen empresarial es aquella que se basa en las reacciones
de los consumidores y en la estructura de derecho de marcas. Lo que produce es un garantia

de indicar el origen, que viene a ser la empresa que es titular de la marca en cuestion.

Considerando ambas funciones, creo que ambas podrian forman una sola, ya que
estan indicando lo mismo, un origen o una marca que pertenece a un titular. En la funcién
distinciéon o de indicacién de origen el principal problema que podemos encontrar mas
comunmente es el riesgo de confusién que veremos mas adelante. Si llevamos esta funcion
a la practica, un ejemplo que se me viene a la mente es el cocodrilo de la marca Lacoste, que

es un signo que hace que su identificacién sea inmediata.

2. FUNCION REPUTACIONAL

Esta segunda funcién es también conocida como funcién condensadora del goodwill, es
la aquella que se basa en ir acumulando un prestigio o fama. Este goodwill solo existe en la
apreciacion de las personas'. Esta funcién surge porque la marca tiene asociada un prestigio
y una calidad y existe una expectativa de que se transmita al comprador cuando adquiere o

usa el producto o servicio.

En los casos de pirateria o imitacion esta funcién suele ser la mas dafnada, sobre todo en
las marcas renombradas'* -en las que en mi opinién se encuentran las marcas de moda de
lujo-, es decir, aquellas marcas muy conocidas por todos los publicos y que sus productos
son muy consumidos por la sociedad. Esta funcién se ve mas danada que el resto, porque

normalmente las copias no coinciden en la calidad del producto.

Un ejemplo que a mi forma de ver ilustra de una forma muy clara es cuando esto le
ocurre a una marca muy prestigiosa en el mundo de la moda como por ejemplo Louis

Vuitton,- considerada como marca de lujo- que es una marca muy conocida por la

12 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit. p. 71
13 FERNANDEZ NOVOA, C., Fundamentos de ... Op. cit. p. 58
14 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre ... Op. cit. p. 76
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comercializacion de los bolsos. En el caso de que un tercer empresario no relacionado con
la marca venda bolsos de imitacién, sin la misma calidad a la original, la reputacion de la

marca renombrada se veria dafiada.

3. FUNCION DE INFORMACION

En tercer lugar, la funcién de informacion es una funcién que consiste en aportar
informador al consumidor de las caracteristicas del producto o el servicio con la simple

visualizacién, es decir, trabaja junto con las funciones de distincién y reputacion.

Esta funcién puede ejercerse de distinta forma por las marcas, bien como una
identificaciéon de un determinado producto, o bien como uso para diversificaciéon de los
mismos productos de una marca. Esta informaciéon no solo sirve para la asociaciéon de un
producto a una marca y proporcionar una serie de informacién relativa a la calidad,
caracteristicas, uso.. ., sino que ademas que todo ello se mantenga en el tiempo y que en caso

de adquisicién estas caracteristicas estén presentes.

Esta funcién lo que proporciona es seguridad para que en caso de adquisicion si esa
informacién se ha manipulado o si el producto ha sido modificado por un tercero que no es
el empresario poder exigir responsabilidad por ello o incluso incluirse como prohibicion

absoluta de registro15 .

4, FUNCION PUBLICITARIA

En cuanto a la funcién publicitaria, lo primero que me gustarfa mencionar es la discusioén
por parte de la doctrina'® en cuanto a su autonomia, que serfa la principal problematica que
he encontrado. Algunos autores niegan esta funcién ya que consideran que no deberfa formar
una sola, ya que se ha demostrado que sin algunas funciones como la de distincion o la de

reputacion no estarfa completa.

15 Articulo 5, apartado 1, letra g) de la LM.

16 Uno de los trabajos mas relevantes fue el del profesor AREAN LAIN, M. con su trabajo “En torno a la
funcion publicitaria de la marca”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, Ed. Universidad de Vigo, Tomo 8,
pp.- 57 a 84 .
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Aun asi, la corriente mas aceptada es la contraria, la que acepta la autonomia. Esta
corriente esta representada por algunos autores como Carlos Fernandez-Novoa o Arean Lain
que la considera completamente auténoma'’ aunque saben que las funciones ya mencionadas

influyan de alguna forma en esta funcién de publicidad.

Es una funcién que se basa en la promocioén de los productos o servicios de las marcas.
Pero que también sirve para influenciar en los consumidores, atraerles para que compren

esos productos, en crear y extender la reputacion o el goodwill .

Una de las formas para ejercer la actividad es a través de los eslogan. Son unas formulas
originales que sirven para publicitar. En el mundo de la moda hay algunas marcas que resaltan
por su conocido eslogan por ejemplo, en la marca de ropa y accesorios deportivos Adidas,
es “Impossible is nothing™®. A través de él demuestra un incentivo de uso de la marca para
conseguir que el consumidor haga cualquier cosa que se proponga. Esta funcion al igual que

la de reputacion afecta principalmente a las marcas renombradas ya que al ser conocidas por

un publico mayoritario, se dafie mas en caso de imitacién o piraterfa.

5. FUNCION DE INVERSION

Esta funciéon de inversion' es una funcién que esti estrechamente unida con las
funciones de informacién y reputacién. Consiste en la utilizacion de la propia marca para
conseguir una imagen o reputacion a través de la atracciéon de la clientela, lo que nos harfa
pensar que entra en conflicto con la funcién de publicidad, lo que podtia causar un problema,
pero no es asi, ya que estas se diferencian en que la de inversion utiliza técnicas comerciales
cosa que la publicidad no. Las técnicas comerciales pueden hacer referencia por ejemplo al

envoltorio o al formato de presentacioén del producto.

17 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit., pp. 78 y 79.

18 MUE n° 2922020. Perteneciente a Adidas International Marketing B.V.

Y VELASCO VEGA, C,, e ILARDIA LORENTZEN, F., “Conceptos generales y nociones bésicas del
derecho de las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 43

13



2.3 Tipos de marcas

Para poder hacer una delimitacion de los distintos tipos de marcas, hay que
remontarse a lo explicado en el apartado primero, es decir, al concepto de marca y al
problema de la eliminacioén del concepto de representacion grafica. Lo primero que voy a
hacer es recordar que consideraban tanto la LM como el RMUE como marca: signos, palabras,

nombres, dibujos, colores, la forma de embalage, cifras™ ...

Parece ser que es una lista exhaustiva y definida pero si recordamos el conflicto que
giraba en torno a la representacion grafica y al registro de ciertas marcas, como les pasaban
a las olfativas™ o las gustativas, deducimos que no es una lista cerrada. Ya que debido a la

adaptacion de la tecnologia pueden ir surgiendo nuevas marcas.

Para proceder a la clasificacion de los tipos de marcas, lo voy a hacer a través de tres
grupos separados, el primero de ellos segun el alcance geografico; el segundo lugar segun la
naturaleza, haciendo especial hincapié en las mas relevantes para el mundo de la moda y; en

ultimo lugar segun su finalidad.

2.3.1 En funcion de su situacion geogrdfica

Son principalmente 3 las que tienen efectos en nuestro pais:

MARCA NACIONAL: como bien lo dice la palabra, es la marca cuyos efectos solo

van a producirse en una nacion, que en nuestro caso serfa Espafia. Su registro se produce en

la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (a continuacion como OEPM).

Un ejemplo puede ser esta marca de ropa espafiola, situada en Barcelona:

Marca espafiola n® 3664139

20 Articulo 4 LM y articulo 4 de la RMUE.
21 Recordar la sentencia caso Sieckmann. Vid. infra p. 9
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22

Hay que sefialar que en nuestro pais va a haber una coexistencia® entre el sistema
nacional de marcas y el sistema de la UE*. Esta dualidad hace que se cree una interconexion®
entre ambos sistemas, donde se va a poder apreciar en distintos ambitos, pero haciendo

especial hincapié en:

- La solicitud: la marca de la UE puede reivindicar que se le dé la misma fecha de
solicitud que a una marca nacional de fecha anterior, pero siempre que no hayan
pasado 6 meses desde que se solicito la nacional.

- La oposicion de registro: tanto la marca nacional como la marca de la UE pueden

servir como base de apoyo de la denegacion de registro, tanto en un proceso como
en el otro. Y también puede ocurrir que el titular de la marca nacional impida la
inscripcion de la marca comunitaria®.

- Antigiiedad de la marca: una marca de la UE pueda reclamar la antigiiedad de una

marca nacional, ya sea en el Estado Miembro registrado o varios Estados Miembros.

Esta conexién dard lugar a distintas consecuencias, desde un lado positivo, que la
solicitud y la marca tienen el mismo valor, y sentido vamos a denominarlo negativo, que al
ser sistemas distintos solo podran funcionar de forma correcta, si no estan conjugados de

forma correcta al entrelazarse podrian surgir problemas de interpretacion.

22 Fuente:
http://consultas2.oepm.es/WSIocalizador/GeneracionlmagenServlet?numeroMarca=M3664139&pantallaC
ompleta=true

23 Sentencia del Tribunal de Justicia (sala segunda), asunto C-93/16, de 20 de julio de 2017. Cuestién numero
25.

24 La autonomia del sistema comunitario de marcas inicia con el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, desarrollado por otros textos posteriores, actualmente
esta derogado.

2 CASADO CERVINO, A., E/ sistema comunitario de marcas: normas, jurisprudencia y prictica. 1.ex Nova,
Valladolid (2000), p. 491
26 CASADO CERVINO, A., Op. cit p. 492
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Voy a poner un ejemplo de como entiendo yo que afectaria esta conexion al registro de
una marca, aplicindolo a un posible problema ficticio: una persona titular de una marca
dedicada a la comercializacién de productos de belleza registra su marca en Espafia de forma
exitosa, considerando la OEPM que no hay motivos absolutorios de denegacién. Pero
cuando solicita el registro ante la Oficina de la UE, este si considera que hay motivos de
denegacién absoluta -en relacion por ejemplo con la percepcion del consumidor espafiol-,

denegando el registro de la marca.

Entonces entendemos que en base a esa coexistencia en relaciéon a la oposicion de
registro mencionada en la pagina anterior, aunque haya precedentes exitosos o de denegacion
en Espafa o en cualquier Estado Miembro, los principios del sistema de la UE, en especial
su autonomia, hace que estas decisiones se tengan en cuenta pero no setfan vinculantes a la

hora del registro en el sistema de la UE.

MARCA DE LA UNION EUROPEA: la marca de la UE es aquella que despliega

sus efectos de forma unitaria en los distintitos Estados Miembros?’ que lo forman. Este tipo

de marcas tiene tres principios asociados: unidad, autonomia y coexistencia®.

El sistema de marcas de la UE esta formado por los Estados Miembros de la UE y
en caso de que haya incorporaciones de Estado nuevos al sistema, los efectos se produciran
de forma automatica. Esta marca se caracteriza por tener un registro unico, que esta
controlado y organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (en lo

sucesivo EUTPO®). Un ejemplo de marca registrada en la UE serfa:

MUE n° 011470648

27 A dia 19 de junio de 2022, la UE esta formada por 27 Estados Miembros.
28 CASADO CERVINO, A., Op. cit, pp. 55 y 56
29 Su nombre basado en las siglas en inglés.
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Como ya hemos mencionado anteriormente, la marca de la UE tiene un caracter

unitatio’, es decir, que todos los efectos detivados del registro como puede ser la nulidad o

la renuncia® tiene efectos en el conjunto del territorio. Ese caracter unitario® afecta:

A la admisién del registro: el signo debe tener la funcién distintiva bien marcada, ya
que si carece de ella en cualquier Estado miembro se podra denegar su registro.

En la denegacién: en este caso se presentan dos posibilidades, la primera en relacion
con el caso presentado en la oposicion del registro, en la coexistencia de los sistemas
nacionales y del sistema de UE; y segundo lugar en cuanto a la denegacion de registro
por riesgo de confusion o a las acciones de nulidad de derechos anteriores en marcas
ya registradas.

En la proteccién: este aspecto sera el mas importante del caracter unitario del sistema
de marcas de la UE. Esta proteccién estard otorgada por los Tribunales de Marca™
de la UE afectando al conjunto de la unién. Esta caracteristica se expresa en distintos
preceptos del RMUE: en el ya mencionado articulo 1.2; en el caracter exclusivo de

uso y su prohibicion ante terceros regulado en el articulo 9; y en los actos de violacion

del derecho exclusivo del titular, regulados en el articulo 130.

Aun asi estas expresiones del caracter unitario no hay que entenderlas de forma

3 35

absoluta, ya que varios asuntos como “‘combit Sofiware se matizaron varios

30 Fuente: https://euipo.ecuropa.ecu/eSearch

31 Articulo 1, apartado 2, RMUE.

2 FERNANDEZ-NOVOA, C., E/ sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo S.A, Madrid (1995) p. 36
3 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, Volumen 1,

coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 68 y 69

3 Son tribunales especializados en el orden jurisdiccional civil, especialmente en torno a la Matca
Comunitaria.

35 Sentencia Ttibunal de Justicia de la Unién Eutopea, asunto C-223/15, de 22 de septiembre de 2016.
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preceptos, determinando finalmente que esa unidad afecta al registro pero no a las

resoluciones prohibitivas.

MARCA INTERNACIONAL: la marca internacional es aquella que se encuentra

registrada en el sistema internacional de marcas -Sistema de Madrid-, donde puede desplegar

sus efectos en los distintos paises miembros.

Este sistema al igual que el de la UE, tiene un sistema unico de solicitud de marca,
que en base a una sola solicitud despliega efectos en distintos paises, lo que conlleva una serie
de ventajas aparejadas, como podria ser la simplificacion del procedimiento o el hecho de
que la gran mayorfa de los paises estén adheridos a este Sistema y ayude al comercio

internacional.

Al igual que pasaba con el sistema nacional de marcas y el de la UE, en el que habia
una conexion™, en este caso pasa igual. Las normas del protocolo de Madrid permiten

vincular ambos sistemas, su conexion se puede apreciar en:

- Titularidad: las normas del Protocolo de Madrid permiten a organismos publicos
com la UE, ser titulares de una marca.

- Solicitud: las solicitudes de ambos sistemas sirven como base de registro en el sistema
contrario y se podra transformar la solicitud internacional a comunitaria en caso de
denegacion de registro de la marca internacional.

- En diertos casos cuando hay una plena similitud de signos, productos y titulares, se

establecen prevalencias, para evitar la doble inscripcion.

Eso si, le diferencia del sistema de la UE en que no existe ese caracter unitario de
efectos en todos los Estados Miembros y también se diferencia de los otros dos tipos de
marcas, en que no hay un organismo superior que se encargue de dar el visto bueno del
registro en el sistema, seran las oficinas nacionales de cada pafs, las que acepten que esa marca
produzca efectos en su territorio. En el caso de Espana sera la OEPM la que en base al
derecho espafol decidira si produce efectos o no -esto lo veremos de forma mas profunda

en el procedimiento de registro-.

36 CASADO CERVINO, A., Op. cit., pp. 500 y ss.
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Marca internacional n® 3897608

HOLLISTER

37

2.3.2 En funcion de su naturaleza o signo que protege

En cuanto a esta clasificacion me centraré en los tipos de marcas que son relevantes
para el mundo de la moda, ya sea por razones de estratégicas, por la funcién distintiva que
ejercen o por su funcionamiento en el mercado. Para realizar una clasificaciéon ordenada y

clara, voy a separarlo en dos grupos principales y luego en las marcas que los forman:

MARCAS TRADICIONALES?:

MARCA DENOMINATIVA: es el tipo de marca mas tradicional, y esta

exclusivamente formada por elementos verbales 39

Ejemplo: LEVI'S 40,

en caracteres tipograficos comunes.

Dentro de este tipo de marcas existiria una subcategoria, que son las marcas

M , ., .. . .
eslogan®, que estan formadas por frases con atracciéon publicitaria, que ya vimos en el
apartado de las funciones de la marca que era uno de los métodos de las marcas para ejercer
la funcién de publicidad®. Al eslogan se le exige esa distinciéon al igual que la marca
denominativa, por lo que debe reunir requisitos como: juegos de palabras, originalidad e

influir al publico de alguna manera.

37 Fuente: base de datos mundial sobre marcas, https://branddb.wipo.int/branddb/es

3 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, volumen I,
coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) pp. 71 y ss.

% Palabras, letras, digitos, ciftas, etc.

40 Marca internacional n® 0250265, perteneciente a LEVI STRAUSS & CO

4 VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F. "Conceptos generales y nociones bdsica del
derecho de las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 45

4 Vid infra, pag. 12.
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Me gustarfa destacar el “caso de Chiara Ferragn?™®

, que enfrentaba a la influencer y a
una sociedad de nacionalidad neerlandesa que alegaba una situacién de riego de confusion
con la marca denominativa “Chiara”. La EUIPO en principio denegd su registro pero el
Tribunal General de la UE, considero que la primera marca al estar formada por dos

elementos denominativos no existfa riesgo de confusion.

MUE n° 0001560380

CHIARA FERRAGNI

44

MARCA FIGURATIVA: dentro de las marcas figurativas vamos a encontrar dos

tipos:
Marca puramente figurativa: es aquella que esta compuesta exclusivamente por
elementos figurativos. En este caso podriamos encontrar los logotipos que carecen de

denominacion.

Marca mixta o ﬁgurativa45: es decir es una mezcla de elementos figurativos con

elementos verbales o verbales con colores o tipografia no comun.

MARCA FIGURATIVA | MARCA MIXTA
MUE n° 37107 MUE n° 1141803

4 Sentencia del Ttibunal General de la Unién Eutopea, asunto T-647/17 de 8 de febtrero de 2019.
4 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail /1T50201390213520
4 La jurisprudencia europea determina que en el caso de las marcas mixtas, tiene mas importancia el elemento

denominativo que el grafico, como asi de deriva del caso Panthé contra Panther: Sentencia del Tribunal
General (sala décima), asunto T-117/20, de 10 de febrero de 2021
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CAROLINA HERRERA |47

46

En el caso de la marca figurativa me gustarfa destacar un caso sonado sobre el tema
que fue el “caso OFF White™®. Fue un litigio que enfrenté a Off-White contra la EUIPO, ya
que esta rechazo la inscripcioén de la marca figurativa por carecer de caracter descriptivo y
distintivo.

MARCA TRIDIMENSIONAL: es el tipo de marca que protege de forma

tridimensional, es decir, los envases, embalajes, alcanzando a los elementos graficos que
formen parte de ello. Para que se puedan registrar, con una simple visualizacién se tiene que

producir la funcién distintiva de forma clara, bien por la forma que tiene, o por el renombre.

MUE n° 600927

49

MARCA DE POSICION: son aquellos tipos de marcas que su alcance protege de

forma especifica la forma en la que estan posicionadas los signos o figuras del producto,

determinando de forma clara: la posicién y tamafo de del signo relacionado con el producto

4 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/BA502003000037107
47 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/ WO500000001141803
8 Sentencia del Tribunal General de la UE., asunto T-133/19 de 25 junio de 2020.
4 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO500000000600927
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y los elementos que forma parte del producto. Estos elementos o figuras no se protegen por

ir acompafiados normalmente con el objeto™.

MUE n° 018153472

|51

MARCA DE PATRON: marca que estan formadas por elementos que tienen una

repeticién de forma sistematica. Lo solemos encontrar en los estampados que llevan los

signos de la marca como Louis Vuitton o Gucci.

De esta marca destaca un asunto relativo a la inscripcion de un tipo de estampado
denominado “Damier”, que segiin la EUIPO decfa que carecia de caracter distintivo por ser
un estampado utilizado de manera usual en el mercado, y en productos similares. Pero con
el tiempo y su uso este estampado adquirié fama lo que permitié denegar esa prohibicion

absoluta, registrando finalmente el estampado.

MUE n° 00900370445

53

50 El caso de Christian Louboutin y la suela roja: “La cuestion de si el hecho de que un color determinado se aplique en
un lugar especifico del producto de que se trate significa que el signo controvertido esta constituido por una forma, en el sentido del
articulo 3, apartado 1, letra e), inciso ifi), de la Directiva 2008/ 95... el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: el articulo
3, apartado 1, letra ¢), inciso iti), de la Directiva 2008/ 95/ CE del Parlamento Eunropeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2008, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados mienbros en materia de marcas, debe interpretarse en el
sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacin alto, como el controvertido en el litigio
principal, no estd constituido exclusivamente por la «formay, en el sentido de esta disposicion”

51 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018153472

52 Sentencia Tribunal General de la UE, asunto T-105/19, de 10 de junio.

53 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/GB500000900370445
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MARCAS DE COLOR: las marcas que estain formadas por uno o varios colores
combinados, sin contornos, alcanzando su proteccién no solo al color sino también a su
ubicacién sistematica. Para su registro debe ir acompafiado de un cédigo de color™. Por

ejemplo si Christian Louboutin quiere registrar el color famoso de sus zapatos que el color

Pantone n° 18.1663 TP.

MUE n° 018282231

OTRAS MARCAS™:

MARCAS SONORAS: son marcas que estan constituidas por un sonido o por una

combinacién de estos. En la actualidad ya no es necesario que sea representado por un

pentagrama, es suficiente que se haga por medio de un archivo de audio.

MUE n° 829607
e
et ——

v — 57

5 Los cddigos de color que sean universalmente conocidos, como el Pantone o el CMYK.

55 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail /EM500000018282231

5 Entre las que se encuentra también las tridimensionales en ciertos casos y las olfativas pero por razones ya
mencionadas, no apateceran como tipo de marcas.

57 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail /WO500000000829607. Perteneciente a Nokia
Corporation.
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MARCAS DE MOVIMIENTO: marca que contiene, un movimiento o un cambio
en la posicion de los distintos elementos de la marca. Es un tipo de marca no tradicional, que
se representa bien a través de un archivo de video, o por secuencia de imagenes fijas que

muestren el movimiento o la secuencia.

MUE n° 005338629
*“"/ 58

MARCAS MULTIMEDIA: son el tipo de marca que estd compuesto por imagenes

y sonido, combinado en uno solo. Esta muy relacionada con la marca de movimiento ya que
permite registrar signos que identifican moviles, television, etc. Su representacion se ejerce
mediante archivos audiovisuales y se exige que permita su identificacion es decir, no sirven

solo ciertos ruidos ilegibles o gestos comunes como saludar.

MUE n° 018140429

https://euipo.europa.cu/copla/image /UB2V7]5SX5HSOT2UAGC4K4UFFQH76H7Y
R57H77YO7IH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS ¥

MARCAS HOLOGRAMA: es una de las marcas mas novedosas, donde la aplicacion

de la tecnologfa a las marcas es mas evidente. Este tipo de marcas esta formado por elementos
con caracteristicas holograficas, que puede ser representado a través de un archivo de video,
por un conjunto de fotograffas, o simplemente por las imagenes que sean necesarias para

identificar de forma clara ese efecto holografico.

58 Fuente: https://euipo.curopa.cu/eSearch/#details/trademarks /005338629
59 Fuente: https://rma.legal/es/2021/01/26/y-si-te-digo-netflix

24


https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7YR57H77YO7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS
https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQH76H7YR57H77YO7JH3YLTSNZDBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005338629
https://rma.legal/es/2021/01/26/y-si-te-digo-netflix/

MUE n° 4041080

60

2.3.3 En funcion de su finalidad

De manera muy breve, me gustarfa comentar esta clasificacion de las marcas segun

su finalidad®'. Hay tres tipos:

PRODUCTOS Y SERVICIOS: hacen referencia a la individualizacién de productos

o servicios.

COLECTIVAS: son los tipos de marcas que valen para distinguir los productos o

servicios de las distintas partes que puedan forman una asociacién ya sea de comerciantes o

fabricantes, es decir, los titulares de la marcas son las asociaciones.

GARANTTIA: da certeza de las caracteristicas que tienen en comun los productos o
servicios que han sido elaborados por personas especialistas y que tienen relacién con el

titular de la marca.

60 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/FR500000004041080
61 Segun la Oficina Nacional de Patentes y Marcas.
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3. REGISTROS DE MARCAS

Una vez mencionado los tipos de marcas, hay que hablar del procedimiento de su
registro, porque como ya hemos visto es necesario que para que una marca produzca sus
efectos, esta tiene que registrarse en un lugar determinado segiin donde se quiera desplegar
esos efectos. A su vez también se mencionaran también las prohibiciones asociadas a esos

registros.

3.1 Procedimiento

MARCA NACIONAL: para explicar el proceso de registro de una marca nacional,

en este caso espanola, voy a explicar los distintos elementos que forman este proceso:

En primer lugar tenemos ante quién hay que presentar la solicitud de registro.
En nuestro caso como ya he mencionado en el tipo de marca nacional es la OEPM. La
OEPM es un Organismo de caracter publico, Auténomo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y que tiene distintas finalidades como: otorgar los titulos derivados de
las solicitudes de propiedad industrial, fomentar y proteger la actividad creadora y representar

a Espana las organizaciones internacionales sobre la proteccion intelectual e industrial.

En segundo lugar, hablare sobre la legitimacion. En principio tanto personas fisicas
como juridicas -incluso las pertenecientes al ambito publico-, actuando en nombre propio o

bajo un representante.

A continuacién, voy a hablar del procedimiento, que englobara muchas cuestiones
diferentes. Como sabemos para poder registrar una marca hay que hacerlo a través de una
solicitud®. Esta solicitud se tiene que depositar bien presencialmente para las personas fisicas
o a través de la sede electronica de la OEPM y que debera cumplir con los requisitos® de
admisibilidad®* entre los que se encuentran la informacion necesatia para identificar al

solicitante, una muestra de la marca y si es de algun tipo especial llevara una representacion,

62 I.a solicitud para el registro de marca es el modelo 4101 que se encuentra disponible en:
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios web/nl mod4101 06.pdf

63 FERNANDEZ NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit, pp. 109 y 110.

4 Articulo 12 de la LM.
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los nombres de los productos que se vayan a registrar -basado en la Clasificacion Niza®-, la

paga de tasas y asi como los requisitos reglamentarios que se exijan.

Una vez cumplimentada la solicitud con los requisitos generales y especificos, se
designa una fecha de presentacion de la solicitud, publicandolo en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial (ahora BOPI). Una vez presentada llega el momento de oposiciéon por
cualquier persona tanto fisica como juridica que se encuentre afectado y alegue prohibicion
absoluta, personas que posean un derecho anterior que aleguen prohibicion relativa y las
personas que pueden ejercer derechos derivados bien de la denominacién de origen o bien

una indicacion geografica protegida.

En el caso de la oposicién del registro®: para oponerse hay un plazo de 2 meses
desde el dia en que se publica la solicitud en el BOPI. La oposicién al igual que la solicitud
se hara también a través de un modelo® especifico, donde debera de estar cumplimentado
con los datos del oponente o del representante, las causas -tiene que estar motivado- y sefialar
contra los productos contra los que va dirigido, todo ello en el tiempo y plazo sefialado. Para
poder presentar una prohibicién absoluta, tendra que hacerse por un escrito de observacion
por parte de las autoridades publicas, asociaciones de consumidores, Consejos Reguladores
u 6rganos rectores de las denominaciones de origen o indicaciones tertitoriales protegidas®.
A su vez, la propia OEPM, también hara su propia revision de la solicitud para ver si hay

motivos para apreciar prohibicién absoluta.

Ahora bien, si hay alguna oposicién o se aprecian causas de prohibicién absoluta,
automaticamente se suspende el expediente y se comunica a los que presentaron esa
oposicion u observacion para que en el plazo de 1 mes, aporten las pruebas en las que se
sustenten. A su vez se le dard al que presento la solicitud de registro, otro plazo de 1 mes
para presentar sus alegaciones. Dependiendo en que esté basada el obstaculo de registro se
tendran que presentar ciertas pruebas o se tendran que basar en ciertos derechos. Por
ejemplo: si la oposicién esta basada en que hay una marca existente registrada de hace mas

de 5 afios, la prueba que se debera aportar es que esa marca sigue teniendo un uso efectivo

%5 La clasificacion de Niza es una clasificacién de productos y servicios que se puede encontrar en el siguiente
enlace: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr

% VELASCO VEGA, C., e ILARDIA LORENTZEN, F. “Procedimiento de registro y defensa registral de
las marcas”, Fashion Law, coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 65

7 El modelo de oposicion de registro es el 4104 y se encuentra disponible en:
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios web/nl mod4104 06.pdf

% Articulo 19, apartado 4 de la LM.
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durante los 5 afios antes de la presentacion de la solicitud de registro o en caso de que no

tenga uso efectivo, las cusas que lo justifiquen.

En cuarto lugar, en cuanto a la resolucion:

- Si hay causas oponibles: la resolucion de la denegacion se presentara en el BOPL

Pudiéndose presentar recurso de alzada contra la resolucion®.

- Sino se aprecian causas de oposicién o estas ha sido desestimadas, se concedera el

registro de la marca, publicandolo en el BOPI y expidiendo el titulo por medios

electrénicos.

Por dltimo en cuanto a su duracién, se otorga protecciéon de la marca por 10 afos,
pudiendo prorrogase por tiempo indefinido. Para prorrogar se tendra que hacer a través del
trimite de renovacién de marcas™. En caso contrario podra producirse una caducidad de la

marca, creando un problema a la hora de protecciéon de la misma.

Durante el procedimiento de registro de marcas nacionales, podemos ir encontrando
algunos problemas, los principales que podemos encontrar son la denegacién por alguna de
las prohibiciones que veremos en el apartado siguiente, pero centrandonos en este proceso,
podemos encontrar varios: En primer lugar, hay que tener muy presentes los plazos, tanto
de presentacién como de oposicién, ya que si no se cumplen, el fin pretendido no se llevara
a cabo. En segundo lugar, por encontrar un defecto formal, es decir, escribir errbneamente
un nombre, falta de documentos, cantidades erroneas, etc. Este tipo de errores son
subsanables. Y por tltimo, otro problema que podtia ocurrir es un problema en la definicién

de los productos o servicios, bien porque la clasificacion de Niza es errénea o porque no se

han delimitado de forma correcta.

MARCA de la UNION EUROPEA: para explicar el proceso de registro de la marca

de la UE, seguiré el mismo esquema que en el caso anterior.

0 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 4116/2020, numero de recurso 796/2020.
0 Se hace a través de una solicitud, bajo el modelo 4105, disponible en:
https://sede.oepm.gob.es/eSede/comun/Formularios web/nl mod4105 06.pdf
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En primer lugar, el 6rgano encargado de supervisar y de registrar las marcas es el ya
mencionado EUIPO. Es una agencia de la UE que se encarga de gestionar las marcas
registradas asi como los dibujos o modelos comunitarios que se hayan registrado. Al mismo
tiempo se encarga de colaborar con las Oficinas nacionales de los distintos Estados

Miembros y también colabora con las Oficinas nacionales en el plano internacional.

En cuanto a la legitimacion”, cualquier persona fisica, juridica -incluidas los

organismos publicos- con independencia de su nacionalidad.

En tercer lugar esta el procedimiento de registro. Lo primero como en todos estos
procedimientos es la presentacion de la solicitud, que se solicita directamente a la EUTPO de
forma telematica. Esa solicitud debera contener lo mismo que la solicitud de registro en la
OEPM”, y deberi ir en cualquier idioma de oficial de la UE aunque el solicitante debe
designar otro idioma que funcionara de forma subsidiaria y tendra que ser de un idioma
oficial de la EUTPO”. Aportado todo lo necesario y abonadas las tasas se dara una fecha de

solicitud.

Luego entramos en un periodo de examen por parte de la Oficina, comprobando si
hay irregularidades, objeciones, errores o prohibiciones absolutas. En caso de que se aprecie,
se traslada al solicitante a través de una comunicacion oficial, y en el plazo de 2 meses deberd
subsanarlo, aunque puede pedir otra prérroga de subsanacion por el mismo tiempo, pero
bajo causas justificadas. Si estos errores no se corrigen, se deniega total o parcialmente la
solicitud.

En caso contario si no hay infracciones o si las hay y se corrigen, se publica la solicitud

empezando el periodo de oposicion.

Los terceros interesados, una vez se ha publicado la solicitud, podra presentar las
oposiciones del registro que consideren acertadas, basadas en un derecho anterior o en un

motivo absoluto. Dependiendo de que motivo™ se haya interpuesto:

T FERNANDEZ-NOVOA, C., E/ sistema. .. Op. cit.., p. 75

72 Identificacion del solicitante, representacion de la matca y lista de productos y servicios. Vid. Infra. pag. 14
73 Aleman, espafiol, francés, inglés e italiano.

" VELASCO VEGA, C,, e y ILARDIA LORENTZEN, F. “Procedimiento de registro y defensa registral de
las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 67
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- Sipor un motivo absoluto: es decir, como no poseer el caracter distintivo, la oficina

trasladara esta oposicion al solicitante para que las comente, pero para el oponente
no se le trasladara el resultado del examen, solo un justificante.

- Sies por derecho anterior: en un primer plazo de 3 meses podran presentarse las

oposiciones, una vez presentadas la Oficina debera admitirlas a tramite, notificando
a ambas partes sefialando los plazos correspondientes y comprobando si se cumplen
con los requisitos formales.

Posteriormente existira un plazo de reflexion de duracion de 2 meses -prorrogables
22 meses mas-, en los que se intentara llegara a un acuerdo sobre la oposicién. Si no
se llega a un acuerdo, empieza el periodo de contradiccién que en el plazo serd
también de 2 meses en las que el oponente presentara todas las alegaciones o pruebas

en las que se fundamenta y otros 2 meses para que el solicitante del registro conteste.

Terminando con el procedimiento, este finaliza cunado la EUIPO considera que no
hay mas observaciones, por lo que el expediente se tendra por finalizado, aceptado la
inscripcién de la marca. Por ultimo, la duracién es la misma que en la marca nacional, 10
afios, renovables por otros 10 afos. Y al igual que en el caso de la marca nacional, si no se

renueva la marca, se producira la caducidad.

MARCA INTERNACIONAL: este tipo de marca tiene su origen en el Convenio de

Patis ® para la proteccién de la propiedad industrial, estando algunos de sus articulos
relacionados con las marcas. Pero no sera hasta el Sistema de Madrid” cuando se establezca

un sistema de marcas internacionales.

Este procedimiento de registros es el mas especial de los dos, ya que como hemos
mencionado anteriormente’’ carece de 6rgano superior que supervise el registro de la marca
en el sistema internacional. Y se caracteriza porque solo tendra efecto en los Estado

Miembros del Sistema de Madrid.

Antes de empezar con el desarrollo del procedimiento me gustaria comentar un poco el
origen y la forma en la que estd estructura el Sistema de Madrid. En primer lugar, esta

formado por dos tratados, que seran la base de todo el sistema de marcas. El Arreglo de

75 20 de marzo de 1883
76 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit, pp. 720 y 721
7Vid. Infra. p. 17
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Madrid de 1891 y el Protocolo de Madrid de 1989. El origen como hemos mencionado estaba
en el Convenié de Paris por lo que cuando se firmé el Arreglo, todos los paises pertenecientes
al Convenio, formarfan parte del Arreglo. Hay que mencionar que los pafses miembros no

son iguales en los dos tratados (son mayores en el protocolo).

El Arreglo™ se caractetiza porque solo pueden registratlo los nacionales o los
domiciliados en un pais y que exige tener ya la marca registrada en la Oficina nacional para
. . . . 79

que pueda tener efectos en el extranjero. El Protocolo surge para corregir las oposiciones
surgidas con el Arreglo y se diferencia del otro, en que aqui pueden ser parte también las
organizaciones gubernamentales (como la UE). Sus diferencias y similitud hacen que el

procedimiento y la designacion de los paises posteriores sea distinta.

La legitimacion la tienen las personas fisicas o juridicas-con sede social en Espafia

y las organizaciones publicas.

La solicitud®, se debe presentar en una tnica solicitud, en un dnico idioma y pagar
una tasa en francos suizos (300), sin perjuicio de pagar la tasa nacional. Podran formar parte
los sighos que se han mencionado en los apartados anteriores y es obligatorio presentatlo
ante la Oficina nacional de cada pafs, que en nuestro caso es la OEPM, exigiéndose los

mismos requisitos que la marca nacional.

Para poder solicitar una marca internacional ante este 6rgano, debe tener unas

especialidades. Si aplicamos lo que ya hemos visto:

- Si queremos designar la marca en Estados que forman parte del Protocolo, es
suficiente con tener solamente la marca solicitada y ser persona fisica, juridica u
organizacion del sector publico.

- Si queremos designar la marca en Estados del Arreglo, esa marca debe estar ya

registrada en el pais de origen y se exige ser nacional o estar domiciliado en el pafs.

78 Los Estados Miembros de ambos tratados se pueden encontrar en:
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties /es/documents/pdf/madrid marks.pdf
7 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit. p. 724

80 OEPM: “Manual informativo para los solicitantes de macas internacionales”, Madrid,

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Manual Informativo

Marcas Internacionales.pdf
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La solicitud se hace a través de un formulario®, que debe ser de idéntico titular, y la

misma identificacién de productos y servicios que la nacional..

En cuanto al procedimiento® hablaremos en el conjunto del sistema: la OEPM en
primer lugar recibe la solicitud y hace un primer examen formal en el que se comprueban los
datos y que estos coinciden con lo solicitado para el sistema internacional. Esta solicitud se
remite a la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (ahora OMPI), que hara un
examen formal y lo publicara con nimero internacional. Y por dltimo cada Oficina nacional
de los paises solicitados decide en base a su derecho nacional si concede o no el
reconocimiento. Estas oficinas nacionales para revisar si se cumplen los requisitos, si se dan

las prohibiciones u oposiciones tienen un plazo de 18 meses prorrogable 1 afio mas.

Si el pais correspondiente rechaza el registro de la marca, este tendra la obligacién de

comunicarlo, ya que si no se dara por hecho que si que se acepta.

Por ejemplo, aplicando esto a una marca: yo tengo una marca de calzado de noche,
llamada “INIGHT”, y la tengo registrada en Espafia. Como Espana es parte del Arreglo de
Madrid, podré desplegar los efectos en los Estados Miembros, y por ejemplo fijandonos en
Reino Unido, en base a su derecho, debera comprar que no existe ningin tipo de prohibiciéon

para que mi marca pueda tenerse en cuenta en el pais.

La duracidén de la proteccion coincidira con el resto, 10 afios mas renovacion indefinida
por otros 10 afios. Y como en los otros dos tipos de marcas, se debe renovar para evitar el
desuso de la marca y asi carecer de problemas. La renovaciéon se podra hacer de forma total

o parcial.

3.2 Prohibiciones

El sistema de registro espafiol como el comunitario planeta dos tipos de
prohibiciones, protegiendo cada uno intereses distintos. Las prohibiciones absolutas sobre
los intereses publico-impiden la monopolizacion- v las relativas sobre los intereses de los

p p p y

particulares-derechos anteriores- :

81 Los distintos formularios se encuentran disponibles en: https://www.wipo.int/madrid/es/forms

82 OEPM: “Manual informativo para los solicitantes de macas internacionales”, Ibidem.
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3.2.1 Probibicion absoluta

La prohibicién absoluta se encuentran regulada en el articulo 5 de la LM, y este
articulo hay que unirlo con su igual en el ambito europeo, es decir, el articulo 7 del RMUE.
La prohibicién absoluta a lo que hace referencia es al signo y debido a que este lleva un
problema asociado hace que la marca no sea registrable. Esta prohibicién absoluta tienen una
serie de finalidades, como evitar ventajas comerciales para el titular de la marca para asi evitar
como ya hemos mencionado la monopolizacion, y también la finalidad de evitar causar

petjuicios a los competidores.

La prohibicién absoluta se caracteriza porque primero, se ejerce a través de la accion
de nulidad, que no esta sujeta a ningun plazo; segundo, sus causas estan tasadas y tercero
segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo la interpretacion y la aplicacion de las normas
se debe hacer de forma restrictiva -se debe cumplir todo los requisitos- al considerarse

limitativa de derechos.

A continuacion desarrollaremos las distintas prohibiciones relevantes en el sector de

la moda y que se regulan en el articulo 5, en el aparatado primero de la LM:

En primer lugar en la letra a) del articulo tenemos la prohibicién de registro debido a que
el signo no constituye marca por no seguir lo dispuesto en el articulo 4 de la LM. Para que

un signo constituya marca debe cumplir tres condiciones:

- Debe ser un signo el objeto de la solicitud de registro.
- Debe ejercer la funcion de distincion.

- Debe ser adecuado para ser representado en el Registro.

Por ejemplo, basandonos en la jurisprudencia ya mencionada, si Lancéme quisiera registrar
el olor de uno de sus perfumes, no podria, porque los olores no son signos que constituyan

marcas.
En segundo lugar nos encontramos con la causa mas habitual de denegacion de las

marcas que es la carencia de caracter distintivo. Hay que diferenciarlo de lo dicho en la

letra a) y se diferencia en que esta distincion se aplica desde un plano mas especifico a los

33



productos y servicios, de ahi que un mismo signo pueda tener esta caracteristica en un

producto pero en otro no.

Para considerar que se esta cumpliendo con esta funcion, se debe garantizar la identidad
de los productos al consumidor sin confusiéon ninguna, deben distinguirse los productos y
servicios de otros distintos de procedencia distinta y debe tener el nivel exigido minimo. Aqui

nos encontramos con las marcas que son demasiado simples para diferenciarse del resto.

Los criterios de apreciacion de la distincion son iguales para todas las marcas aunque es
verdad que lo mismo en determinados ambitos o en determinados tipos de marcas la
percepcion por el publico es diferente por lo que el examen no sera igual de exhaustivo como
en el caso de las marcas-eslogan® que el tribunal ha determinado que al no ser un tipo de
marca -ya que es un subtipo de la denominativa- su examen no es tan absoluto. Pero esto no
quita que no tengan proteccion, solo que se exigen ciertas caracteristicas™. Sobre el tema

destaca el “caso de Smart Technologies™ .

Por ejemplo si una marca de cosmética utiliza como signo una gota de agua, este signo

no es suficiente para distinguirlo del resto.

En tercer lugar tenemos la prohibicién relacionado con las marcas que contienen signos
descriptivos, regulado en la letra c) del articulo 5.1 de la LM*. Las marcas que contienen
este tipo de signos son las marcas descriptivas que son aquellas que estin compuestas por

signos que informan al publico de las caracteristicas del producto o servicio al que afecta.

Por lo tanto uniéndolo con la prohibicién anterior si incurre en esta prohibicion también
lo hara con la mencionada en la letra b), en relacién con los mismos productos y servicios.
Entonces, para que se vea afectados” por esta prohibicion deben ser signos que tengan una
vinculacién directa y clara con ciertos productos y servicios para que los consumidores o el
publico puedan percibir su descripcion o sus caracteristicas. Por lo tanto un signo podra ser

descriptivo en un tipo de productos y en otros no setlo.

8 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la Moda, Volumen 1,
coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 77

84 i.e. Juego de palabras, originalidad e influir al publico.

8 Sentencia Tribunal Justicia, asunto C-311/11, de 12 de julio de 2012

86 Este precepto entendido desde una perspectiva abierta y no exhaustiva.

Para su verificacion se debera tener en cuenta tanto al pablico general como al publico especializado.
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Pero hay que mencionar dos excepciones®™: primero que esta prohibicién no se debe
aplicar a las marcas sugerentes o que aludan a alguna caracteristica del producto servicio y
segundo que es posible registrar una marca que con una combinacion de signos descriptivos

si tienen suficiente distincion.

Por ejemplo en caso de un empresario que comercializa gafas de sol y ,contiene signos

como “for the sun’”, estaria incurriendo en la descripcién del destino.

En cuarto lugar tenemos las marcas que se constituyen de signos que con el tiempo se
han convertido en habituales en un sector o en el trafico de comercio. Regulado en el

articulo 5.1 letra d) de la LM.

Lo que ocurre con este tipo de signos es que en un principio si que eran capaces de
ejercer su funcién distintiva o de origen pero con el tiempo y el uso por parte del publico se
ha vuelto algo genérico, utilizado por todo el sector, impidiendo ejercer la funcién marcaria.
Dentro de esta prohibicién se exige que los signos de los que estén formados tienen que ser
habituales entendido desde el punto mas restrictivo, excluyendo por lo tanto aquellas marcas
compuestas por signos habituales junto con elementos figurativos, denominativos, etc. Por

ejemplo la palabra “Brave”®, fue controvertida en su momento, ya que era considerada como

habitual.

Para examinar si se cumple esta prohibicion se tendra en cuenta:

- La fecha: es un elemento muy importante ya que dependiendo de cuando se tome en
consideraciéon se podra determinar cémo habitual o no. Si no era habitual en el
momento de la solicitud, pero lo ha sido posterior, sera objeto de oposiciéon por
caducidad”.

- El caracter: tiene que guardar relacién con los productos o servicios.

- Los destinatarios: entendiendo a todas las partes del sector afectado (fabricantes,

transportistas, consumidores, etc.)

8 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la moda, Volumen 1,
coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 78

8 Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-517/99, de 04 de octubre de 2001.

% Articulo 54, apartado 1, letra b) de la LM.
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Por ejemplo una marca de ropa quiere registrar como signo las letras S, M, L. dentro de
su linea de prendas para indicar el tallaje de las prendas. Esto se denegaria ya que es una de

las formas universales de indicar la talla de las prendas.

La siguiente prohibicién que nos encontramos, con la prohibicién que se encuentra en
la letra e) del articulo 5.1 de la LM que hace hincapié¢ en las marcas que se constituyen de
signos “constituidos excclusivamente por la forma u otra caracteristica impuesta por la naturaleza misma del
producto o por la forma u otra caracteristica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por

la forma u otra caracteristica que dé un valor sustancial al producto”.

Esta prohibicién en un principio afectaba solo a las marcas de forma, pero con la reforma
de la LM” se ha introducido a todos los tipos de marcas, ampliando el alcance de la
prohibicién, eso si, solo afectara a los signos formados exclusivamente en la forma del
producto, si va unido con otros elementos que se consideran distintivos, no se aplica la

prohibicion.

Esta prohibicién se podra dividir en tres prohibiciones especificas, basadas en lo
mencionado en el articulo:

- Prohibicién de la forma u otra caracteristica que viene impuesta por la naturaleza del

producto: no se pueden registrar las marcas en que su forma venga dado solo por la
naturaleza del producto. Por ejemplo si se quiere registrar la forma habitual de una
camiseta de manga corta.

- Prohibicién de la forma u otra caracteristica de un producto que es necesaria para

lograr un resultado técnico:”se deniega el registro a aquellas marcas que contienen

signos formados por formas de producto que lo que hacen es incorporar una
solucién técnica, impidiendo su uso al resto de empresarios. Con esta prohibicion se
quiso poner un limite entre lo que se entendia por marca y por patente. Por ejemplo
si queremos registrar una marca de cosmética que tiene un producto de mascarillas
para la cara que lleva un sistema de cierre que evita que se estropeé. Si ese sistema de
cierre se demuestra que es basico para no estropearse no podra registrarse al

considerarse resultado técnico.

1 Real Decreto-ley 23/2018.
92 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de Derecho de la moda, Volumen 1,
coord., Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 79
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- Prohibicién de la forma u caracteristica que le otorga al producto un valor

fundamental: se rechaza el registro de marcas, en las que las formas que componen
el signo se convierten en el elemento mas atractivo del producto, convirtiéndose en
la raz6n principal de su adquisicién. aqui habria un problema a la hora de determinar
la capacidad de atraccion. Esta prohibicion lo que hizo fue trazar una linea entre lo

que se entendia por marca y por disefio industrial.

En penultimo lugar, hay que mencionar la prohibiciéon creé que sobrentendida en
cualquier ordenamiento, relativa a que no se pueden registrar las marcas con signos que
sean contratios a la ley”. Un caso representativo es “{Que buenu ye! HIJOPUTA". Para
determinar que un signo es contrario a la ley debera considerarse: la estructura del signo ya

sea denominativa o grafica, la naturaleza y; el consumidor y su percepcion.

Por ultimo nos encontramos con la prohibicion de la letra g) del articulo 5.1 de la LM de
signos que inducen al publico al error. Estos signos son signos engafosos, brindan una
informacién errénea al consumidor, impidiendo una transparencia en el mercado. Los signos
enganosos pueden ser directos, si incorpora los elementos que generan el engafo y pueden

ser indirectos cuando aludan a esos elementos.

Para que se de esta prohibicion tiene que existir una discordancia entre lo indicado y lo
sugerido por el signo y entre lo indicado y sugerido en las caracteristicas de los productos o

servicios, tenido que influir en el consumo de la gente.

Este caracter engafioso se relaciona con la naturaleza, origen geografico o la calidad. Es
una lista ejemplificativa pero también puede ampliarse a otros supuestos. Sobre estos casos

destaca un caso sobre el origen de un Champan francés.”

Por ejemplo se darfa esta prohibicion en caso de registro de una marca de
comercializacion de prendas que se podria llamar “CACHEMERECLOTHES” y la realidad

es que las prendas se fabrican con algodén.

%3 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit. pp. 231 y 232

94 Sentencia del Tribunal General, asunto T-417/10, de 09 de marzo de 2012.

% Sentencia Tribunal Supremo (Espafia) 771/2016, de 1 de marzo de 2016. El caso se ocupa de una demanda
por parte del representante de Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, hacia el titular de la marca
“Champim” por utilizar un distintivo en las botellas sobre el champagne, induciendo al error en el puablico.
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3.2.2 Probibicion relativa

Como hemos mencionado en la introduccion, existen también unas prohibiciones
relativas™, que afectan a los intereses privados. Estas prohibiciones impiden el registro de
marcas porque entran en conflicto con derechos anteriores que tenfan terceras personas.
Dentro de estas prohibiciones relativas encontramos el riesgo de confusion y asociacion,

pero yo lo explicaré de forma mas detallada en el apartado posterior.

Para la explicacion de cuales son esos conflictos, iremos siguiendo la exposicion de

motivos de los articulos aplicables de la LM:

En primer lugar nos encontramos con el caso de las marcas” y nombres
comerciales® anteriores, regulado en los articulos 6.1 letra a) y 7.1 letra a), respectivamente.
Ambos regulan la prohibiciéon de registro por la existencia de un derecho anterior y que
consiste en que son idénticos bien a la marca o bien al nombre comercial que designan una

serie de productos o servicios.

Unido con esto mencionado, tenemos lo regulado en los articulos 6.1 letra b) y 7.1
letra b). Estos apartados lo que van a regular es la prohibicion relativa a un derecho anterior
que es idéntico o muy parecido a la marca o nombre comercial que ofrece unos productos,
servicios o actividades iguales a la marca que se quiere registrar, creando un riesgo de

confusion.

En segundo lugar tenemos las prohibiciones relativas que afectan a las marcas
renombradas, que aparecen en el articulo 8 de la LM. La prohibicién consiste en que el
derecho preexistente es idéntico al de una marca o nombre comercial que tiene renombre.
Los productos o servicios que se quieren registrar no tienen por qué ser idénticos a los de la

marca o nombre comercial con renombre.

La proteccién de este tipo de marcas se caracteriza en que a mas renombre, mayor

proteccion le va a dar a sus productos o servicios, por muy distintos que sea.

% Articulos 6,7, 8,9 y 10 de la LM.
97 Se consideran marcas anteriores las nombradas en el articulo 6, apartado 2 de la LM.
% Se consideran nombres comerciales anteriores los mencionados en el articulo 7 apartado 2 de la LM.
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Para aplicar este articulo se exigen una serie de requisitos, que son acumulativos:
oposicion previa, marca ya registrada, renombre de la marca registrada, vinculo entre signos,

apreciacion de ventaja desleal y justa causa.

En pendltimo lugar nos encontramos con las prohibiciones que se mencionan a lo

largo del articulo 9 en su apartado 1 de la LM:

En la letra 2)” es la prohibicién relativa de un derecho anterior de un tercero que sin
autorizacion no se pueden registrar marcas que estén formadas por el nombre civil o la
imagen que identifique a una persona diferente a quien solicita la marca. Su funcién es la de
proteger el derecho al nombre y se exige que el distintivo sea el nombre con el que se
identifique la persona fisica y que la persona que presente la solicitud sea aquella que se
identifique con el nombre y apellidos en cuestiéon. Un ejemplo que se me viene a la mente
setfa si quisiera registrar la marca ya mencionada “CHIARA FERRAGNTI” y yo como INES

GUERRA quisiera registrarla sin su permiso.

En la letra b) esta la prohibicién relativa que consiste en el nombre, apellido o
seudonimo por el que se conoce de forma general a una persona y esta es distinta al
solicitante. Se intenta proteger bien a la persona o a su legado ya que para que sea examinada
de oficio la persona debe estar viva o no haber pasado mas de 80 afios desde su fallecimiento.
Por ejemplo la marca “CAROLINA HERRERA”' que su nombre real no es ese, pero por

el pablico es identificada asi, si yo quisiera registrarla, estarfamos ante esta prohibicion.

En el apartado c) la prohibicion relativa al registro de una marca que reproduzca o
imiten creaciones ya existentes y que estén protegidas por un derecho de autor o de la

propiedad industrial.

Y en la ultima letra del apartado 1 del articulo 9, esta la prohibicion relativa a que la
marca que se quiere registrar es idéntica o semejante a una denominacién social o razéon
social de una persona juridica, no registrada, que es notoria en el territorio nacional y que

ademas coinciden en el ambito de aplicacion, creando un riesgo de confusion.

% FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit., pp. 250 a 252
100 Marca de la UE nimero: A004144994
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Para su aplicacion se exige la demostracion de esta notoriedad en el territorio nacional
en todo su conjunto y que exista una identidad en la denominacién anterior y la solicitada -

mismo ambito de aplicacion- , creando un riesgo de confusion.

Y por terminar con el articulo 9, el apartado tercero regula aquellas marcas que entren
en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geograficas, en base al derecho
nacional como al derecho de la UE.

Se exige que:

- Ya existiese una solicitud previa, de denominacién de origen o de indicacién

geografica antes de la fecha de solicitud de la marca o en su caso su prioridad
reivindicada.
- Que la denominacién de origen o la indicacién geografica le confiera al titular el

derecho de prohibir la utilizacién de la misma.

Y en dltimo lugar, una breve mencién a las marcas de agente o de representante que
regula la prohibicién relativa de que sin el permiso del del agente o del representante del
titular de la marca no podra registrarla si no tiene el consentimiento del titular, salvo que
justifique su actuacioén. Para evitar el registro el titular de la marca podra ejercitar tanto la

oposicién'”' como varias acciones'”.

Para poder aplicar esta prohibicion se exigen una serie de requisitos:

- Subjetivos: en relacién al titular de la marca (persona fisica o juridica) y a la figura del
agente o del representante (cualquier persona que celebra con el titular de la marca
un contrato de distribucion).

- Objetivos: relativos a la solicitud de registro por el agente o representante.

3.2.3 Riesgo de confusion y de asociacion

Como ya hemos mencionado anteriormente en las prohibiciones relativas, en muchas

de las causas que se mencionan, aparece el concepto de riesgo de confusiéon. Cuando

101 Articulos 19, apartado 1, letra e) y articulo 19, apartado 2 de la LM.
102 Accién reivindicatoria, nulidad y cesacién.
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mencionamos la prohibicién de registro de signos idénticos o similares a una marca anterior
y la prohibicién de registro de los productos o servicios que son idénticos o similares a los

de la marca anterior, puede derivar en dos casos: la doble identidad y el riesgo de confusion.

Brevemente, la doble identidad'” es el supuesto que ocutre cuando los signos y los
productos o servicios de los que se sirven son los mismos, es decir, hay una identidad total.

Aqui no se menciona el riesgo de confusion, pero evidentemente se presupone.

Ahora, el tema que nos ocupa es cuando no existe esa plena identidad y crea
situaciones de confusién -y asociacién- en el publico. El tiesgo de confusion'™ aparece
cuando existe una mera similitud, creando en el publico destinatario un pensamiento
equivocado de que determinados productos o servicios de distintas marcas, proceden de la

misma empresa.

El concepto de riesgo de confusién es un concepto unitario, basado en la jurisprudencia
del TJUE, donde se establece que el concepto debe entenderse de forma global, teniendo en

consideracion todos los factores. Estos factores que son acumulativos son:

1. SEMEJANZA ENTRE SIGNOS :

La semejanza de los signos se valora desde tres aspectos:

Fonético: hay una similitud auditiva. Cuando se hace una comparacioén fonética hay que

105

tener en cuenta una serie de normas - aprobadas por la jurisprudencia:

- El orden de las vocales: son similares aquellas tengan la misma sucesioén de vocales

en el mismo orden.
- Lasilaba ténica: para que sean similares deben tenerla en el mismo lugar, ademas de
ser la misma.

- Numero de silabas: deben tener el mismo nimero. Incluso si pudieran tener diferente

numero de silaba, si la primera coincide, también sera considerado como factor de

similitud.

103 Articulo 34, apartado 2, letra a) de la LM. Articulo 9, apartado 2, letra a) del RMUE.

104 VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de
las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 77

105 Aplicadas principalmente a las marcas con elementos denominativos.
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- Letras: seran similares aquellos signos que con las mismas letras, estas solo se hayan
cambiado el orden. O incluso que sean exactamente iguales salvo por una letra

distinta.

Un ejemplo que en mi opinién englobaria bastante de las reglas a considerar serfa si se
quisiera registrar una marca denominativa de produccién textil de CARA, habria una
confusion con la marca ZARA'™. De la semejanza de signos fonéticos destaca la sentencia

de Zara contra Zora'”’ por riesgo de confusion por similitud fonética entre muchas otras.

Varias sentencias consideran que esta circunstancia tiene mayor importancia'®, ya que
aunque el consumidor pueda percibir la forma grafica, la forma de traspaso de conocimiento
entre el publico es a través de las comunicaciones orales, lo que le da mas importancia a la
similitud fonética. Yo discrepo de esta opinion ya que con la llegada de las redes sociales, las
comunicaciones han dejado se ser orales para ser escritas, lo que le darfa mas importancia a

la circunstancia grafica, al aparecer en los post de Instagram o en los videos de Tik Tok.

Grafico: valora cuanta similitud hay entre dos signos, en un primer vistazo. Esta
circunstancia se tendrd mas en cuenta en las marcas que tengan elementos graficos como las
marcas figurativas o las tridimensionales.

Por ejemplo querer registrar una marca con un signo grafico de una manzana con una muesca

en el lado izquierdo, al contrario que la marca Apple.

MUE n° 016905994

s

110

106 Marca de la UE ndmero 000112755

107 Oficina de Patentes de Japén, decision de julio de 2020.

108 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de derecho de la moda, Volumen 1,
coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022) p. 83

109 Fuente: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000016905994

110 Fuente: https://www.drahumbert-psiquiatria.es /la-memotia-y-la-manzana-o-al-reves

42


https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000016905994
https://www.drahumbert-psiquiatria.es/la-memoria-y-la-manzana-o-al-reves/

Conceptual: cuando los signos tienen conceptos similares o uno recuerda al otro. Se tiene
en cuenta los elementos distintivos, por lo que sera posible en las marcas denominativas o
descriptivas. Por ejemplo el caso Messi vs Massi'', es un ejemplo que ilustra claramente este

tipo de semejanza.

La razén de todo esto no es si las marcas que se parecen son similares en 1 o 2
aspectos, sino en el grado de similitud, ya que entre ellos hay una interrelacién que hace que
si hay varias y si una de ellas se aprecia en mayor medida que la otro, haya una compensacion.
También existe la posibilidad que dentro de ciertos tipos de marcas se tengan en cuenta algos
elementos mas especificos como el elemento dominante, por lo que también se tendria en

cuenta en la apreciacion global.

2. SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Al igual que en la similitud de los signos, si decimos que hay semejanza es porque hay
una serie de rasgos comunes, y donde cobra especial importancia la Clasificacion de Niza.

Para determinar esos rasgos comunes'? en los productos o servicios se tienen cuenta:

- Naturaleza: son las propiedades esenciales que hacen identificable al producto o
servicio. La naturaleza no es automitica, los productos o servicios que son de una
misma categoria extensa o son de una misma clase no les hace de pertenecer a la
misma naturaleza -salvo que sea restrictiva-.

Sobre la naturaleza de los servicios viene a ser aquella actividad que se ofrece a
terceros.

- Destino: es el motivo por el que se crea o se hace el objeto, es decir el uso previsto

del producto o servicio.

111 Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos C-449/18 P, C-474/10 P, de 17 de septiembre de 2020. Caso
Messi vs Massi. El conflicto surge cuando el futbolista Lionel Messi, solicitar el registro de su marca a la
EUIPO. Su marca contenfa su apellido Messi y llevaba un logotipo asociado. Ante este registro la Casa
Masferrer, que posefa la marca Massi, argumento6 que podria crear riesgo de confusion. Finalmente, el
Tribunal de Justicia de la Unién Europea (a continuacién TJUE) considero que las marcas eran
conceptualmente diferentes, dandole la razén finalmente a Messi.

112 VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de
las marcas”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), p. 80

/FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit., pp. 362 a 364.

43



- Uso: est muy relacionado con el destino ya que es la forma de utilizar el objeto en
base al destino original que se le quiso dar. Esta circunstancia si se alega, por si sola
no sera suficiente para probar esa similitud de productos o servicios.

- Caricter complementario: como la misma palabra lo dice, la complementariedad

ocurre cuando dos objetos estan relacionados porque el uso de uno depende del otro,
lo que puede producir que los consumidores piensen que esos dos productos
provengan del mismo origen.

Este caracter complementario tiene especial relevancia en el mundo de la moda,
especialmente en el mundo de la estética, en los centros de belleza -como servicio-.
La complementariedad no hay que entenderlo como distintos objetos que se juntan
por eleccion propia formando un outfit completo (bolso, vestido y gafas).

- Caracter competidor: o también se podria decir como caracter sustitutivo, ya que dos

productos tendra este caracter cuando uno pueda sustituir al otro, porque satisfacen

la misma necesidad o tengan como objetivo el mismo publico.

- Caracter de distribucién: hace referencia a si los productos se venden en los mismos
establecimientos o por los mismos canales. No hay que confundirlo con la forma de

venta.

Estos factores no tienen una relacion de jerarquia entre ellos, aunque es verdad que como
ya he mencionado en el uso, no pueden funcionar de forma independiente. También puede
darse el caso de que cuando se da uno, pueda ocurrir que se de otro. De esto deducimos que

como en la mayoria de las circunstancias de riesgo de confusion, estan interrelacionadas.

Por dltimo me gustarfa mencionar que tema esta repleto de decisiones de oposiciéon de
registro por el riesgo de confusién y por lo tanto me gustaria sefialar algin ejemplo: la
decisién de la EUTPO de oposicién de registro'” de la marca “COOKY.D” por tener una
similitud de productos de la clase 24 y 25.

3. RIESGO DE CONFUSION:

Una vez se ha demostrado que se cumplen los otros 2 factores, se debe demostrar por
ultimo este factor, para que se confirme finalmente que existe un riesgo de confusion, ya sea

porque el consumidor tenga el pensamiento de que el titular de la marca posterior y la

113 Oposicién de registro de la EUIPO, nimero B 3 148 788, de 23 de junio de 2022.

44



empresa que ofrece los productos y servicios son los mismos o tienen algin tipo de

vinculacion -economica o societatia-.

Para establecer el riesgo de confusion hay que tener en cuenta varias circunstancias, que
se centran principalmente en la percepcion que tiene el consumidor de la marca o también

es conocido como el consumidor medio™*

. Este consumidor, es aquel consumidor que sea
consciente y conocedor de los productos o servicios de las marcas controvertidas. La
percepcion de este consumidor no es exacta, no puede hacer una comparacion perfecta de

las marcas y su percepcion depende de la atencion que preste y la categorfa de productos o

servicios que aprecie.

Para apreciar este factor tiene una serie de circunstancias que estan aceptadas por la

doctrina, aunque he de decir que no es una lista cerrada'™:

- Grado de atencién: por parte del consumidor medio, sobre los productos o setrvicios

afectados. Si son ciertos articulos de uso comun, en este caso por ejemplo prendas
de vestir o el calzado, la apreciacion sera mas bien de un grado de apreciaciéon medio.

- Conocimiento de la marca anterior: cuanto mas conocimiento se tenga de la marca
anterior, mayor sera la protecciéon que tenga, ya que hay una mayor probabilidad de
riesgo de confusion.

- Usos en el sector: se refiere al uso del producto o servicio que se pueda hacer de

estos.

- Valoracién global: aunque se nombren las circunstancias de forma individual, lo

importante es que para poder valorar este ltimo factor, hay que valorarlas todas de
manera global, porque como ya ha pasado anteriormente estas circunstancias estan
interconectadas, compensandose entre ellas, teniendo que valorar de forma mas

exhaustiva aquellas que parecen coincidir.

Si tras el examen se determina que solo hay coincidencia en los caracteres que no tienen
caracteres distintivos, no se podra aplicar esta circunstancia como oposicion de registro.

Todo ello sin perjuicio de que si se coincida en el resto de los signos y si se pueda aplicar.

114 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit, pp. 278 a 280
115 EQUIPO BAYLOS, “Marcas comerciales y sector de la moda”, Tratado de derecho de la moda, Volumen 1
coord.. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2022), pp. 87 y 88.
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3.3 La marca renombrada

Como ya hemos ido viendo a lo largo del trabajo, la marca renombrada se ve afectada
por las misma prohibiciones, requisitos y normas que las marcas comunes, por lo que este
apartado no se va a centrar en la explicaciéon de los procedimientos de registro o de
prohibicion de registro, sino mas bien en sus posibles especialidades, funciones y sobre como

afecta al sector de la moda través de algunos ejemplos.

El concepto de marca renombrada al igual que ocurria con el concepto de marca es

un concepto muy dificil de concretar, ya que puede ser confundido con el concepto de marca
o116 . s

notoria’ °, entonces nos volvemos a encontrar con una posible problematica dentro del

derecho de las marcas y el sector de la moda al que afecta.

En primer lugar, la marca renombrada es aquella que resulta ser muy conocida por
una gran parte del publico que consume los productos que ofrece esa marca, que si al alcanzar
gran renombre puede llegar a ser conocida incluso por el publico no interesado, esto no
quiere decir que sea una marca famosa, solo que es exitosa y tiene gran reputacion. Pero este
elemento de renombre, solo se aplicara cuando la marca ya tenga un cierto conocimiento por

parte del publico.

En el sector de la moda, este renombre esta muy presente, siendo la mayoria de las
marcas de este tipo, debido a las cualidades o caracteristicas que presentan como pueden ser
el lujo o la exclusividad. Un ejemplo que en mi opinién ilustra muy bien esto mencionado es
la marca de lujo “HERMES”"", ya que transmite una promesa de productos con alta calidad

y una imagen de exclusividad maxima.

Este tipo de marcas suelen tener un valor econémico mucho mas alto que el resto,
con independencia del valor econémico de los productos o servicios que ofrezcan, aunque
en mi opinién suele ir relacionado en mayor o menor medida. Porque por ejemplo si

118

comparamos Nike'"* -marca de productos deportivos- y Jimmy Choo'"” -marca de venta de

calzados, bolsos y complementos- ambos son marcas renombradas, y aunque ambas tienen

116 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit, pp. 405 y ss.
117 Marca internacional nimero 4854158

118 Marca internacional nimero 1945654

119 Marca internacional nimero M-1325017
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un gran valor econémico en el mercado, los productos que ofrece Nike " son

extremadamente mas baratos que los comercializados por Jimmy Choo'*".

Siguiendo con el valor econémico de la marca, mencionar que el gran éxito de este
tipo de marcas viene dado también por la gran inversion que hacen las propias empresas, no

solo en la calidad, también en la publicidad y en la gestion estratégica.

Todas estas caracteristicas de la marca renombrada hace que su proteccién122 se vea

reforzada'®

en el ambito de las prohibiciones y en el zus probibendi del titular de la marca. La
interpretacion de las prohibiciones no es tan absoluta como en el resto de las marcas, ya que
no se exige que exista ni la doble identidad, ni el riesgo de confusién, solamente que la otra
marca se quiera aprovechar de esa reputacion ' y reconocimiento. Esta proteccion
fortalecida tiene una serie de finalidades como garantizar transparencia en el mercado, evitar

la competencia desleal, proteger al consumidor en sus derechos e intereses y que las propias

marcas renombradas puedan ejercer libremente las funciones propias.

Los casos relevantes sobre este tema son abundantes, por lo que me gustaria
mencionar alguno como: la oposicién de registro de la marca' “DOLORES PROMESAS
HOGAR DULCE HOGAR?” interpuesto por “DOLORES PROMESAS” por ser esta

marca renombrada.

En cuanto al renombre de la marca, para poder ser analizado, hay que tener en cuenta en
primer lugar donde esta registrada para asi determinar el alcance territorial de su proteccion.
Y en segundo lugar para examinar si estamos verdaderamente ante un renombre hay que

tener en cuenta todos los elementos, pero entendido en su conjunto:

- Bl conocimiento de la marca: es importante delimitar que determina el renombre de
la marca pero es dificil marcar los limites del conocimiento de la marca, por lo que
nos encontramos de nuevo con una problematica en las marcas.

- La cuota de mercado.

120 Unos zapatos de esta marca en Espafla tienen un precio aproximado de 130 €.

121 Unos zapatos de esta marca en Espafia tienen un precio aproximado de 500 €

122 FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre ... Op. cit, pp. 407 y ss.

123 Articulo 34 apartado 2 letra c) de la LM y articulo 9 apartado 2, letra c) del RMUE.
12¢ FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre... Op. cit., pp. 413 a 416.

125 Oposicién de la EUIPO, nimero B 2 721 61, de 27 de junio de 2017.
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- La presencia en el mercado.

- La intensidad de uso: ventas y facturacion.

- Volumen de inversién

- Duracién del uso

- Extensién geografica del uso: nacional o europea.

Y por dltimo en cuanto a sus particularidades de registro, la principal funcién es evitar
que la marca posterior se aproveche de ese “goodwill” adquirido. Como ya hemos
mencionado la prohibicién de la marca renombrada no exige el riesgo de confusion,
simplemente con que se den alguna de las siguientes situaciones se podra aplicar la
prohibiciéon de registro: uso indebido de la distintividad de la marca y causar algin tipo de

petjuicio a la marca.
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4. PROTECCION DE LA MARCA

4.1 Falsificacion

El hecho de que vivamos en una sociedad globalizada hace que la mayorfa de las
marcas sean conocidas por un publico mayor, lo que le hace mas vulnerable, sobre todo las

marcas que no tienen efectos en el sistema internacional.

En mi opinidn, las falsificaciones o la piraterfa son unas de las principales causas en
la problematica en el mundo de las marcas y mas atun en el sector de la moda, y creo que es
algo que todo el mundo percibe en situaciones de la vida cotidiana, y ahora con las

innovaciones tecnologicas mas ain, ya que permite hacer mejores copias.

Me parece importante para analizar este conflicto, diferenciar lo que es la falsificacion

y la piraterfa:

- DPiraterfa: son los actos que lesionan lo que se agrupa en la propiedad industrial, y que
los actos pueden ir desde la fabricacion, transporte, almacenamiento, etc.

- Falsificacién'™: es la reproduccién o la incorporaciéon de ciertos elementos de una
marca ya existente de forma idéntica o lo suficientemente similar para que no sea
posible su diferenciacion, y que se comete conociendo el dafio que se esta causando

y sin el consentimiento el titular de la marca.

Este tipo de actividades afecta al comercio global y a todo tipo de sectores -que luego
veremos las consecuencias al traspasar las fronteras- y afecta a varios ambitos mas alld de las
ventas de las empresas. También destruye puestos de trabajo y ayuda a las organizaciones de
crimen organizado a que se lucren y a que se siga manteniendo y promoviendo la economia
sumergida de los paises. Para conocer todos estos datos la EUIPO junto a la OCDE

(Organizacion para la cooperacion y el Desarrollo Econémico), realizan un informe'?’.

126 OEPM. ¢Qué es una falsificacion?: https://stopfalsificaciones.oepm.es/export/sites/nuevo-

stopfalsificaciones/.galleries/documentos/folletos /2016 _FOLLETO_ Que es una falsificacion.pdf

127 Este informe se puede ver: https://cuipo.curopa.cu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document library/observatory/documents/reports/trends in trade in counter

feit and pirated goods/trends in trade in counterfeit and pirated coods en.pdf
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Sobre el crimen organizado, hay que mencionar que normalmente la mayoria de las
veces son este tipo de organizaciones las encargadas, y se encargan de su fabricacion,
comercializacién -normalmente en sitios que no estan destinados a la venta-. Creo que todos
alguna vez hemos visto en las grandes ciudades o en las ciudades costeras, telares repletos de

vestimentas o complementos que imitan alguna marca -normalmente renombrada-.

Y si vamos mas alld, desde mi experiencia, hace unos afos pude viajar al continente
asiatico donde se intenta atraer al turista como el “suefio de las imitaciones”, donde existen

centros comerciales repletos de comercios que se encargan de vender todo tipo de productos.

Esto también deriva en otros problemas como la contaminacién o la explotacion
laboral causado por la moda rapida o “fast fashion” que viene a ser la produccion masiva de
ropa. Una de las tiendas mas populares actualmente que se ha encontrado ante muchos

procesos por “copiar’” a marcas como Zara es “SHEIN”.

Si todo esto lo unimos a las bajas penas interpuestas por estos delitos, las nuevas
tecnologias, las redes sociales, en parte también la situacion sanitaria y el hecho de que los
productos que se quieren adquirir suelen ser de lujo por lo que tienen un precio muy elevado
y donde se fabrica y su distribucion el precio es minimo, hace que sea accesible a todo el

mundo. Danando la reputaci(')n128 y el renombre de la marca.

Para combatir la falsificacion, en nuestro caso sera competencia de la OEPM la que deba
promover y desarrollar actividades o campafias'® para desincentivar su uso. Aun asi habria
dos tipos de actuaciones, una dentro del mercado espafiol y otra que implica a las autoridades

aduaneras.

- En Espafia: en primer lugar se recomienda que se intente contactar con el titular de
estas infracciones, pero como podemos imaginar en ciertos casos al ser tan masivos,
puede ser algo imposible, lo que hace que se tenga que acudir a las autoridades

finamente e interponer una denuncia.

128 Funcién de reputacion. Op, cit, pag. 11
129 T.as campafias actuales se pueden encontrar: https://stopfalsificaciones.oepm.es/sensibilizacion-y-
formacion/campanas
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- Aduanas: ante la posible sospecha de mercancia que se encuentre en este tipo de
situacion, debera presentarse la demanda para asi intervenir esta, pudiéndola retener

a través de una medida cautelar por un tiempo de 10 dfas.

Como otra medida como método de evitar estas actividades, que podriamos considerar
de sentido comun es registrar la marca, y asi poder protegerla (dependiendo del registro que

se haga tendra una proteccion, por ejemplo la marca comunitaria se realizara ante la OAMI)

Este tipo de actividades tiene una serie de consecuencias directas en el sector, pero
también indirectas. Como consecuencias directas, entendemos aquellas que afectan
directamente a la empresa titular de la marca, causando perdidas de empleo, perdidas en las

ganancias, y como ya hemos mencionado petjuicios en la reputacién de la misma.

En el sector de la moda, especialmente en el textil, todas estas consecuencias directas
antes mencionadas, hace que se vuelva repetitivo, ya que si no hay ingresos, hace que las
empresas no inviertan y no desarrollen nuevas ideas o en mi opinién algo mas importante,

invertir en métodos sostenibles de produccion de ropa.

Este tipo de acciones no solo afectan al titular de la empresa, también al consumidor,
ya que en algunos casos su seguridad y salud puede estar en peligro ya que muchas veces los
productos son de dudosa calidad, y en ambitos como la estética puede llegar a tener especial
importancia. También afecta a toda la sociedad en general y al Estado, en su recaudacién y

economia causado por la economia sumergida.

Ahora bien, si todo esto lo extrapolamos al traspaso de fronteras, el tema se vuelve
un poquito mas complicado. Para incautar este tipo de mercancias se puede hacer, bien en el
momento de la solicitud aduanera, bien a instancia de parte o bien de oficio. Una vez
retenidas (plazo maximo de 1 afio) se tendra que pedir permiso para su inspeccion. Si ese
permiso no se da de forma escrita, se le dara un plazo de 10 dias para que reclame si se le ha
vulnerado algun derecho Si se confirma que no ha sido asi, y se determina que la mercancia

es fraudulenta se procedera a la destruccion de la misma.
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4.2 Tipificacion penal

Brevemente me gustarfa mencionar cémo estan tipificadas este tipo de actividades en
la legislacion espafiola. Lo primero decir que al considerarse delitos, se encuentran regulados

1130

en el Codigo Penal™ (a continuacién CP), que con su reforma en 2015"'; se introdujeron

muchas novedades especialmente en el tema que nos ocupa.

Principalmente se agrupan dos tipos de delitos':

- Delitos contra la propiedad industrial: se encuentra tipificado en los articulo 273 a

277 CP. Lo que nos interesa que son las marcas, se encuentra en el articulo 274 aquel
que fabrique, comercialice, produzca o incluso almacene productos son signos
idénticos o nada diferenciables a los de una marca, ademas sin el consentimiento del
titular. Y se tiene que hacer con un fin industrial.

- Delitos contra la propiedad intelectual: se encuentran en los articulos 270 a 272 CP,

siendo el mas relevante el 270, que en resumidas cuentas sera castigada aquella
persona que en su beneficio propio y con intenciones lucrativas, plagie, distribuya,
almacene, provea de informacién una obra o creacién artistica, sin la debida

autorizacion del duefio.

Aunque haya mencionado estos dos delitos, también se ven presentes otros como el
delito contra el blanqueo de capitales, la pertenencia a organizaciéon criminal, evasiéon de
impuestos, etc. Igualmente que cualquier procedimiento, dependiendo de la gravedad del

delito, se acudira a la via de procedimiento ordinario o abreviado.

4.3 Casos relevantes

Este tema de las falsificaciones e imitaciones son muy habituales en el mundo de la

. .. 133 . . ., .,
moda y podemos encontrar varias noticias  en los medios de comunicacién en relacion a
este tema, pero me gustaria ilustrar esta problematica mas que con noticias de los medios de

comunicacion, a través de dos casos:

130 Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre.

131 Ley Organica 1/2015, de 30 de matzo.

132 CASELLES FORNES, JJ.. y RUIZ GALLEGO, M.T, “Pirateria”, Fashion Law, coord. Enrique Ortega
Burgos, Aranzadi (2020), pp. 267 a 269

133 www.expansion.com “Cinco meses de prision por intentar vender 9.000 camisetas falsas del Barga” (2019)
www.lasprovincias.es “Absuelto por vender ropa de marca falsa al ser evidente su imitacion” (2011)
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El primero es el caso Adidas contra Scalpers'™. La marca Adidas se encarga
principalmente de fabricar y comercializar en su mayoria zapatillas y Scalpers es una marca
que aunque no se especializa en nada en particular también tienen zapatillas dentro de su
catalogo.

El caso que nos ocupa es la demanda que presenta Adidas contra Scalpers, acusandole
de actos de competencia desleal de imitaciéon de unas zapatillas. Solicitaba que se condenara

y que se retirara del mercado, exigiendo una indemnizacién por dafos y petjuicios.

Las zapatillas en cuestion era el modelo de la Adidas “Stan Smith”, que como marca
de forma se determiné en la sentencia que no gozaba de singularidad, por lo que las zapatillas
de la marca espafiola se encontraban dentro del limite de imitacién. Finalmente el fallo
determino que la demanda interpuesta por la compania de Adidas S.LU es desestimatoria

cobrandole las costas del proceso al mismos.

Y, en segundo lugar, una sentencia que aunque no haya tenido una gran trascendencia
y no se enfrentes dos marcas entre si. Simplemente encontramos la situacion mas tipica que
nos podemos encontrar. La sentencia en cuestion es la sentencia del Juzgado de lo Penal
(numero 5) de San Sebastidn, 37/2017, por un delito contra la propiedad intelectual e

industrial.

En varios establecimientos de la ciudad mencionada, participando como acusacion
particular “CHANEL” y “LOUIS VUITTON?” , acusan a los titulares de los establecimientos
de comercializar con ciertos productos, que la policia incautd. Al recabar toda la mercancia
se dieron cuenta que habia mas marcas implicadas, por lo que el caso tenfan una gravedad

no esperada.

Finalmente se determina que la culpabilidad la tienen los titulares de los
establecimientos por los delitos del apartado anterior, condenados a penas muy bajas y a

hacerse cargo de la responsabilidad civil.

134 Sentencia Juzgado de lo mercantil (ndmero 8), caso 407/2018, de 20 de diciembre de 2018
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5. CONCLUSIONES

La moda es un sector, como mencionamos en la introduccién, desconocido por
muchos y que gracias a ver muchos de los elementos del derecho de marcas me ha permitido

despejar esas dudas personales y sacar ciertas conclusiones sobre este ambito.

De forma genérica, el derecho de las marcas aplicado desde una perspectiva del
Fashion Law me ha ayudado a darme cuenta de que es un derecho muy amplio, lo que le lleva
a ser complejo en muchas ocasiones, y esa complejidad se transmite a todo lo que forma

parte de ese derecho de marcas, asi he intentado ilustrarlo a lo largo del trabajo.

Lo primero que nos encontramos en una marca y mas en especial en el mundo de la
moda es el concepto, que en mi opinidn es la base, el principio de todo un proceso. La
complejidad del derecho de marcas afecta al concepto, en que no permite una definicién
unitaria por parte de la doctrina. Con probabilidad, este hecho ha llevado al legislador a
eliminar el elemento de la representacién grafica y a emerger en ciertos casos problemas
como el registro de las marcas olfativas. Este problema se ha podido resolver una vez se
estableci6 el criterio de registro de las marcas, estableciéndose que sera siempre que se haga

de forma clara, concisa, autonoma, accesible, duradera y objetiva.

En segundo lugar, hay que destacar la diferenciaciéon que se ha hecho de las funciones
representativas de las marcas para el mundo de la moda, ya que segun como afecten al
consumidor, hard que tengan una importancia u otra. Dentro de las funciones expuestas,
concuerdo en cierto modo con los autores, de que es la funcion distintiva la més elemental,
ya que en los procesos de registro, examen y prohibicion, es la mas tenida en cuenta. No
obstante, si lo miro desde el punto de vista del consumidor, como puede ser mi caso, la

situacion cambia y considero que es la reputacional la funcién mas importante.

Antes de realizar este trabajo, pensaba que las marcas solo se diferenciaban por su
nombre o por su simbologia, por ejemplo, pensar que “CHANEL” y “DIOR” eran
simplemente un nombre y una figura. Tras hacer una clasificacién exhaustiva de todos los
tipos de marcas, desde un punto de vista del signo, de la situacién geografica y de la finalidad,
percibo que son muchos mas los elementos que hay tener en cuenta y que muchas de esas

cosas que nos rodean son también marcas, como un simple frasco o un modelo de zapato.
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La diferente tipologia de marcas supone una complejidad a la hora de la interpretacion
juridica, la decisiéon de la normativa a aplicar, los conflictos de interpretacion del tipo de
marca y, el procedimiento de registro a llevar a cabo, como ocurre en las marcas nacionales

0 comunitarias.

Otro elemento esencial analizado es el procedimiento de registro. A mi modo de ver,
es la parte mas extensa y fundamental de una marca. ;Por qué? Porque esta fase implica un
examen de la marca realizado por el organismo supervisor o de la oficina correspondiente, el
analisis de las prohibiciones de registro y el riesgo de confusion. Estos dos tltimos conceptos

son muy relevantes en el derecho de las marcas y en el mundo de la moda.

Al hilo del parrafo anterior, en cuanto a las prohibiciones, ya sean absolutas o relativas
suponen un obstaculo a la hora de efectuar un registro. Analizada la legislacion se hace
necesario acudir a jurisprudencia y a ejemplos practicos para interpretar de forma mas

completa lo que viene a decir la norma, con el fin de aplicarlo al mundo de la moda.

El otro elemento esencial que tienen relacién con las prohibiciones de registro es el
riesgo de confusién. Esa importancia viene dada no solo porque venga mencionado en
distintos preceptos de la Ley de Marcas, sino porque el legislador hace un analisis de todos
los elementos de confusién que implica la marca como similitud de signos, de productos o
servicios, y el propio riesgo de confusion. Este riegos afecta directamente a la percepcion del

consumidor, lo que puede crear en ciertas situaciones conflictos en la propia marca.

Como sabemos el mundo de la moda, esta formada por infinidad de marcas, pero
hay que prestar especial atencién a las marcas renombradas. Este tipo de marcas, entre las
que se incluyen muchas marca de lujo, son aquellas que han adquirido un renombre o éxito,
lo que les permite tener algunas ventajas, como unas prohibiciones mas absolutas o una

proteccion reforzada. Esta situacion les permite evitar ser objetivos de copias o imitaciones.

Por dltimo he mencionado al final del trabajo una de las mayores problematicas que
sufre el sector de la moda: las falsificaciones y/o la piraterfa. Este tipo de actividades como
he podido ilustrar, afectan tanto a los empresarios como a los consumidores, causando
perdidas en las cuentas de resultados de millones de euros. Este tipo de actividades a pesar

de estar penadas siguen siendo muy comunes y siguen afectando a la reputacion de las
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marcas. En la actualidad podemos encontrar varias paginas de internet que facilitan la venta
de este tipo de prendas, y el hecho de algunas sean tan conocidas por el publico en general,

es lo que hace que quiera mencionar este apartado en este Trabajo de Fin de Grado.

En definitiva, de lo que me ha servido este trabajo es para darme cuenta de lo comun
que son este tipo de procedimientos, los problemas asociados y de una reflexion final: los
avances socioculturales en la sociedad suponen una mayor necesidad de informaciéon al

publico sobre el ambito de las marcas y las consecuencias de los actos de los consumidores.
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