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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un estudio del Derecho de Marcas, empezaremos tratando
el concepto y sus caracteres, para después adentrarnos en el procedimiento de registro, las
prohibiciones que afectan y la extinciéon de tal derecho. Hablaremos también de coémo
proteger las marcas y los nombres de dominio, asi{ como de los problemas a los que se
enfrentan los titulares de los derechos ante posibles falsificaciones que tienen lugar en el

mercado.

Por dltimo, analizaremos varios casos practicos que han tenido relevancia en el mundo del
Derecho de Marca desde el punto de vista del registro de color como marca. Haremos un
repaso de la legislacion para ver como esta ha evolucionado admitiendo el acceso al registro

de marcas no tradicionales que estan muy presentes actualmente.

PALLABRAS CLAVE

Marca, signo, registro, color, proteccion.

ABSTRACT

In this paper we will study the Trademark Law, starting with the concept and its
characteristics, and then we will go into the registration procedure, the prohibitions that
affect and the extinction of such right. We will also discuss how to protect trademarks and
domain names, as well as the problems faced by right holders in the event of possible

counterfeiting in the market.

Finally, we will analyse several practical cases that have had relevance in the world of
Trademark Law from the point of view of the registration of color as a trademark. We will
review the legislation to see how it has evolved admitting access to the registration of non-

traditional trademarks.
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1. INTRODUCCION

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el analisis del Derecho de Marcas.
Dada la relevancia de éste en el mercado, el registro de marcas ha resultado ser
imprescindible. A través de ellas se consigue la distincién entre los diferentes productos y
servicios que se pueden encontrar los consumidores en el mercado y también permiten
conocer el origen empresarial de los mismos, asociando los productos a una determinada

empresa y no a otra.

Las marcas convencionales han operado a lo largo de los afios en el mercado y siguen siendo
las mas conocidas por los consumidores. Pero con el paso del tiempo, las marcas no
tradicionales, como el color, caracterizadas por poder ser percibidas por cualquiera de los
cinco sentidos, han ganado importancia gracias a la posibilidad de superar los inconvenientes

que dificultaban la entrada en el Registro.

La estructura del trabajo consiste en cinco partes: en la primera se realiza un estudio del
concepto de marca y sus caracteres, teniendo como base la legislacion nacional, europea e
internacional; en segundo lugar, el procedimiento del registro de marcas, entrando también
en la existencia de prohibiciones absolutas y relativas y en el riesgo de confusion; en tercer
lugar se hace mencion a la proteccién propia de las marcas, tratando problemas que pueden
surgir como la falsificacion; y, por ultimo, se realiza un estudio de las marcas cromaticas,
analizando y valorando varios casos en los que el eje central es el registro del color como

marca.

El objetivo dltimo del trabajo responde a querer conocer mas acerca de una inquietud
personal relacionada con el derecho mercantil. En el derecho de marcas y en especial, en el
sector de la moda, el color siempre ha sido problematico y desconocido para cierto publico
por lo que analizar cémo se han ido superando esos escollos me parece interesante y

enriquecedor.



2. CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERES

Para poder definir el concepto de marca es conveniente acudir, en primer lugar, a la Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Matrcas (en adelante, LM). El articulo 4 enuncia una
descripcion topica acerca de qué signos pueden constituirse como marca. Este articulo fue
modificado por el articulo 1.2 del Real Decreto-ley 23/2018, que entré en vigor a partir del
14/01/2019, debido a la obligacién de los Estados Miembros de la Unién Europea de
acomodar sus ordenamientos a la normativa comunitaria como consecuencia de la

aprobacién en 2015 de la Directiva 2015/2436 del Patlamento Eutopeo y del Consejo.

Esta modificacion es relevante para el desarrollo del presente trabajo porque a consecuencia
de ella se permitid el registro como marcas a diversos signos, pertenecientes a las
denominadas marcas no tradicionales, que en el pasado tuvieron importantes complicaciones

para acceder a él'.

En el articulo 4, originariamente se recogia como concepto de marca: “fodo signo susceptible de
representacion grifica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de
otras”. Existia, tanto en la legislacion espafiola como en las europeas, una lista ejemplificativa
de signos que podria constituir marcas, entre los cuales estaban: imagenes, figuras, palabras
y combinaciones de palabras, simbolos y dibujos, formas tridimensionales, letras y cifras,
signos sonoros y la combinacién de ambos. Actualmente, gracias a la nueva redaccion del
articulo, cabe el registro de otros signos:

“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 condicidn de
qute tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las antoridades competentes y al

priblico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a su titular”.

Este nuevo concepto de marca coincide con el recogido en el articulo 4 del Reglamento de

la Unién Europea 2017/1001, sobre la marca de la Unién Europea, cambiando entre otras

IRUIZ MUNOZ, M. “Derecho de marcas”, en Derecho de la propiedad intelectual, derecho de antor y propiedad industrial
(Ruiz Mufioz, dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.481.



cosas, el lugar donde deben ser representados, que en este caso es el Registro de Marcas de

la Unién Europea y el ambito del registro.

Asi, podemos destacar que el concepto de marca actualmente estd formado por dos

caracteres, la representacion y la distintividad.

En primer lugar, la representacién. Hasta el momento de la modificacion del articulo 4 LM,

para poder registrar una marca, ésta tenfa que ser susceptible de representaciéon grafica
mediante escritura o en un plano. “Esta exigencia cumplia una funcién instrumental y

aportaba un alto grado de seguridad al sistema registral de la marca”™

. Actualmente, puesto
que no hay una especificaciéon del medio a través del cual deba representarse la marca, se
admite cualquier forma o medio adecuado dada la tecnologifa disponible. El objetivo de la
representacion no es otro que el consumidor medio y las autoridades competentes puedan

identificar con claridad y exactitud el objeto preciso al que se le otorga la proteccion’.

El Real Decreto, 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecucion de la LM establece unos objetivos que marcan la linea que debe seguirse en la
representacién de una marca. En el registro, la marca debera reproducirse de manera clara,
objetiva, precisa, completa en si misma, ficilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva’.
Se mantiene el requisito de representacion en el Registro de Marcas para aportar seguridad

juridica, pero sin especificar la forma exigida para ese registro.

En segundo lugar, la distintividad. Este elemento no ha sufrido modificaciones, pues se
entiende que se ajusta a las necesidades actuales. Se entiende por caracter distintivo la
capacidad de la marca para indicar el origen empresarial del producto. Como veremos mas
adelante, la mayor parte de las prohibiciones contenidas en la LM surgen con relaciéon a este

caractet.

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) es la encargada de

determinar en el territorio nacional el grado que se exige para verificar que este elemento esté

2 RUIZ MUNOZ, M., “Detecho de marcas”, cit., pp., 488-489.

3 RUIZ MUNOZ, M., “Detecho de marcas”, cit., p., 489.

4 Doctrina del caso Sieckmann Asunto (C-273/00) Sentencia del Ttibunal de Justicia de diciembre de 12 de
diciembre de 2002 (ECLL:EU:C:2002:748)



presente cuando establece “que es suficiente un nivel minimo e imprescindible para que la

25

marca opere normalmente en el mercado’™.

La forma de valorar la capacidad distintiva de una marca puede presentar dudas. Si acudimos

a la jurisprudencia, en sentencias como la del caso Philips/Remington asunto C-299/99 del

TJUE, se recoge que es el juez nacional el encargado de verificar la existencia de este

elemento siempre en base de datos concretos y fiables, teniendo en cuenta las circunstancias

del caso y tomando en consideracién los productos objeto de este. Presumiendo que un
. . 6 . .

consumidor medio”, informado u atento y una parte sustancial del sector en el que opere

dicho producto o servicio asocia el sigho a su origen empresarial.

Existe una figura denominada “Secondary meaning” que adquiere importancia cuando una

marca es causa de denegacion por la falta del caracter distintivo. La distintividad sobrevenida

tiene lugar cuando una marca, como consecuencia de operar en el mercado, es reconocida
. . ; ..

por los consumidores que asocian sus productos a su empresa u operador’, adquiriendo de

esta forma el caracter de distintividad.

Esta figura juridica permite, por lo tanto, que una marca que en principio no podia acceder
al registro por no ostentar el caracter distintivo en origen, pueda ser registrada por haber
adquirido tal caracter como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en el mercado.
El solicitante deberd probar que existe un vinculo entre el uso de la marca por los
consumidores y la adquisicion de ese “secondary meaning”, es decir, debera demostrar que
el consumidor medio puede distinguir los productos y servicios de su empresa de otros y
que, por lo tanto, puede asociar el signo que se trata de registrar con una determinada

empresa’.

5 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS, (2022, febrero), “Guia de Examen Probibiciones
Absolutas de Registro”.

¢ GONZALEZ VAQUE, L. Revista de Derecho Comunitario Europeo, n® 17, 2004, p. 48

7 A modo de ejemplo, sentencia del TS alemdn 112/2015 que reconocié caricter distintivo del color azul de
Nivea al verificar que mas del 50% de la poblacién asocia el color azul objeto de registro con esa marca.

8§ MARTINEZ GOMEZ, Y. (2020, 24 de junio) “Aundlisis del fendmeno de la distintividad adquirida por el uso en el
Derecho de Marcas de la Unidn Enropea”



2.1. Principios rectores

Para saber si lo que trabajamos es susceptible de registro como marca debemos responder a
tres preguntas: qué proteger’, para qué y dénde. Hay dos principios claves a nivel europeo
en relacion el Derecho de Marcas que orientan también el ordenamiento espanol y que dan
la respuesta a los dos ultimos interrogantes. Estos son: el principio de especialidad y el

principio de territorialidad.

El principio de especialidad sostiene que el titular de una marca ostenta unos derechos sobre

un determinado producto y/o setvicio para los que ha registrado el signo. En la Clasificacién
de Niza, o comunmente conocido como Nomeclator de Niza, se recogen 45 tipos diferentes
de marcas". De esta forma, cuando una empresa plantea el registro de una marca debe tener
clara la clase a la que pertenece el producto o signo para el cual se va a utilizar el signo
distintivo. Esto es importante, porque si la marca no se utiliza de forma efectiva y conforme
a lo estipulado en la normativa se podria perder el registro por caducidad'. Ademas, el
registro de una marca para todo tipo de productos y servicios, sin atencion a la clase especifica

a la que pertenecen supondria un elevado coste econémico para la empresa.

Cabe especificar que un mismo signo puede ser registrado por dos empresas distintos
siempre que sea patra designar productos y/o servicios diferentes. Es el ejemplo de la marca
MAGNUM que esta registrada para la clase numero 30 de la Clasificacion de Niza (helados)
port la compania Unilever y para la clase nimero 25 (calzado) por la compania Hi-tec Spain.

Esta es la regla general, pero cabe una excepcion, las marcas renombradas.

La nota caracteristica de las marcas renombras es que son conocidas tanto por una parte

significativa del publico al que van dirigidos los productos o servicios para los que se ha

9 La respuesta al interrogante qué proteger lo trataremos en el subapartado 2.4 “modalidades de marcas”.
10 Clasificacién de Niza. (s. f.)
https://www.oepm.es/export/sites /oepm/comun/documentos relacionados/HTMI/ClasificacionNiza.ht

m.

1 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio
de 2017 sobre la marca de la Unioén Europea. Art. 18.1: “S%, en un plago de cinco arios a partir del registro, la marca de
la Unidn no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unidn por el titular para los productos o los servicios para los cnales esté
registrada, o si tal nso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco asos, la marca de la Unidn quedard
sometida a las sanciones sefialadas en el presente Reglamento salvo que existan cansas justificativas para su falta de nso.”

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Art. 39: “S7 en ¢l plazo de cinco arios contados desde la fecha de su registro,
la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en Esparia para los productos o servicios para los cuales
esté registrada, o si tal uso bhubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco anios, la marca quedard sometida a
los limites y las sanciones previstos en el articulo 21, apartados 3 y 3, el articulo 41, apartado 2, el articulo 54, apartado 1, letra
a) y el articnlo 59, apartados 4y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de nso.”
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registrado, como por el publico en general””. El TJUE ha establecido que el concepto de
marca renombrada debe valorarse a partir de criterios cuantitativos como: cuota de mercado,
duracién de uso, inversiones en publicidad... Ademas, requiere de un elemento espacial y es
que la marca debe gozar de renombre en una parte sustancial del territorio en el que fue
registrada””. De esta forma, cuanto mayor sea el grado de notoriedad, mayor seri la

proteccion que se le otorgara al signo distintivo.

El principio de especialidad no se aplica a ellas, pudiendo el titular de la marca renombrada
prohibir que otro particular o empresa use un signo idéntico o similar al que él tiene
registrado. Esta prohibicion afecta tanto a la clase de productos o servicios para los que el

titular tiene registrado su signo como para el resto de las clases'.

La finalidad de esta medida fue evitar que un tercero haga uso y se beneficie de la notoriedad
o fama que pueda tener una marca que esta presente en el mercado. Este mecanismo es muy
utilizado por las firmas “de lujo”, algunas de las marcas mas renombradas espafiolas son:

Freixexnet, Iberia, Zara, Telefonica...

Recientemente el Tribunal General de la Uniéon Europea (en adelante, TGUE) ha
dictaminado en la sentencia de 24 de abril de 2024 en el asunto T-157/23, Kneipp/EUIPO-
Patou (Joyful by nature) que “el renombre de una marca se adquiere y se pierde, por lo

general, de manera progresiva”".

Kneipp GmbH (en adelante, Kneipp) solicité a la EUIPO el registro como marca de la UE
el signo denominativo Joyful by nature, principalmente para productos cosméticos, velas

perfumadas y servicios de marketing.

La Maison Jean Patou, una empresa francesa de productos de lujo, especializada en moda y
perfumes, se opuso al registro de la marca solicitada basando su pretensiéon en su marca

anterior renombrada “JOY”.

12 MORENO CAMPOS,]OE ANTONIO. (2019, 27 de febrero), “La marca con renombre”.
13 Para comprobar si una marca goza de renombre en una parte sustancial del tertitorio en el que fue registrada
se atiende a la dimensién de la region geografica y a la proporcion de la poblacion total que reside en ella

1% Art. 8, Ley 17/2001, de marcas. Sobre las marcas y nombre comerciales renombrados.
15 Sentencia del Ttribunal General, de 24 de abril de 2024, T-157/23 | Kneipp/EUIPO - Patou (Joyful by
nature)
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La EUIPO estim6 parcialmente esta oposicion sefialando el renombre que gozaba la marca
JOY de La Maison Jean Patou en una parte importante del territorio de la UE. Ante esta

resolucion, Kneipp interpuso un recurso ante el TGUE.

El TGUE puntualiz6 que la marca JOY goza de renombre en una parte sustancial de la UE
para productos de perfumeria, especialmente en Francia pues en el pasado adquirié un
elevado grado de notoriedad. Y aun, suponiendo que haya podido disminuir tal notoriedad
con el paso de los afios, esta todavia existia cuando fue presentada la solicitud de registro de
la marca solicitada por Kneipp. Declaré que, a menos que hubiera pruebas concretas que
pudieran demostrar la desaparicién repentina en el tltimo afio del renombre de la marca
JOY, esta segufa gozando de tal renombre pues la pérdida de tal cualidad, en general, se
produce de manera progresiva. Ademas, el TGUE confirmé que la marca JOY posee caracter
distintivo lo que permite su registro, resalté la similitud a la marca solicitada y que no se podia
excluir la existencia de un riesgo de asociaciéon entre ambas marcas por parte de un

consumidor medio.

Por ello, y, en conclusién, el TGUE dictaminé que existia riesgo de que el titular de la marca
solicitada pudiera aprovecharse indebidamente del renombre y reputacién de la marca

anterior JOY, desestimando el recurso.

Hasta el afio 2018, que se traspuso el Real Decreto Ley 23/2018, la LM en su articulo 8.2 se
referia a las marcas notorias, estableciendo diferencias con las renombradas. Las marcas
notorias eran aquellas ampliamente conocidas en el sector determinado en el que operaban
sus productos o servicios. Es decir, la marca renombrada en comparacion tenfa un alcance
mas amplio, pues abarcaba al publico en general del mercado. Actualmente, la LM ya no
contiene una definicién legal de las denominadas marcas notorias, definiéndose todas como

marcas renombradas.

Es de especial interés el articulo 6 bis del Convenio de Paris sobre marcas notoriamente
registradas. En él se establece la obligacion a los paises de la Unién Europea a cancelar el
registro y prohibir el uso de una marca que pueda crear confusiéon con otra notoriamente
conocida aun cuando no esté registrada. Con esta disposicion se trata de proteger a nivel
internacional aquellos signos susceptibles de reproduccién, imitacion o traducciéon y que

puedan crear un riesgo de confusion entre los consumidores.
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Aunque este articulo sigue vigente cabe mencionar que en la practica su aplicabilidad es
dudosa por operar en el conjunto de los estados que integran la OMPI el principio de registro

para conceder la defensa a la marca.

En 1999 un grupo de empresarios decidieron crear el Foro de Marcas Renombradas
Espafiolas partiendo de la consideraciéon de la marca como principal activo para la expansion
y crecimiento de las empresas'. T.a misién de esta organizacion es fomentar las ventajas
competitivas que ofrece la marca, la innovacion y el disefio. También marcan como objetivo
impulsar la internacionalizacion de las empresas que la forman para contribuir a potenciar la

imagen de las empresas espafiola promoviendo la colaboracién publico-privada.

Por otro lado, tenfamos el principio de territorialidad. Cuando se cumplen con los requisitos

que exige la legislacion de un ordenamiento juridico, el titular de la marca procede al registro
de esta en ese territorio en particular, ostentando los derechos que en él se declaren, entre
otros, el uso del signo en ese territorio determinado. Cabe que un mismo titular registre la
marca en diferentes ordenamientos juridicos para ampliar el ambito territorial de uso,

teniendo derechos independientes en cada uno de ellos.

Podemos diferenciar entre tres tipos de marcas: nacionales, comunitarias o europeas e

internacionales que mas tarde analizaremos.

2.2. Funciones

Para conocer las funciones que una marca puede desplegar acudiremos a la doctrina y la

jurisprudencia del TJUE que han diferenciado seis funciones:

- La funcién indicadora de la procedencia empresarial. Es una de las funciones mas

antiguas y la principal cuando pensamos en las marcas. Cuando el consumidor ve un
sigho que ha sido constitutivo como marca en un producto o servicio
inmediatamente viene a su cabeza la empresa concreta de la que procede. Ya en la
época medieval los gremios al fabricar sus productos ponian un signo distintivo que

permitieran a los compradores distinguir entre su marca y la de los competidores.

16 LOPEZ, PABLO y VARGAS, PEDRO. (2013) “Atlas de las marcas lideres espasiolas = Atlas of the leading brands
of Spain’”. Foro de Marcas Renombradas Espafiolas.
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Existe una controversia entre el TJUE' que establece el caricter esencial de esta
funcién y la doctrina’®, que sefiala que actualmente, debido a la globalizacién y a la
tecnologia, esta funcién en muchas ocasiones no se cumple. El consumidor dadas las
complejas estructuras que presentan las empresas, como la externalizaciéon de la
produccion, la deslocalizacion o la apariciéon de marcas blancas, no llega a conocer

realmente la identidad de la empresa que se encarga de la fabricacion.
La importancia de esta funcién estd apoyada por autores doctrinales como Catlos
Fernandez-Novoa"” o Bercovitz”’ que en sus ensayos defienden que la funcion

distintiva es la funcidn esencial de las marcas.

- Funcién informativa o de comunicacién. Podemos afirmar que una marca es un

medio de transmision de informaciéon muy variada. A través de las marcas se puede
ofrecer informacién de la naturaleza, salud, caracteristicas y prestaciones de
productos o setvicios, calidad...”’. Gracias a la informacién variada que las marcas
ofrecen, los consumidores pueden forjar una libre y consciente decision acerca de la
opcion de compra. Es mas, si acudimos a la legislacion, la falta de esta funcién es un
motivo absoluto para la denegacion del registro de una marca™. Lo que ofrece esta

funcién es proporcionar seguridad a los clientes.

- Funcién indicadora de calidad. Esta funciéon surge del subconsciente de los

consumidores al presumir que tras un determinado producto o servicio asociado a
una marca existen unos estandares de calidad. Es el titular de la marca el responsable
de garantizar esa calidad, pues si esta se modifica y el consumidor percibe que le
producto ya no cumple sus expectativas o satisface sus necesidades, lo dejara de

consumir.

17 STJUE de 28 de mayo de 1978, Hoffman-La Roche, a5.102/77, ECLLEU:C:1978:58, apattado 7

18 FERNANDEZ NOVOA, C. “Fundamentos de Derecho de marcas’”, Ed. Montecotvo, (1984), p. 47.

19 FERNANDEZ NOVOA, C. “Fundamentos de Derecho de marcas”, Ed. Montecorvo (1984), cit. p. 47

20 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Introduccién a las marcas y otros signos distintivos en el trafico
econoémico, Aranzadi (2021). Capitulo 3.

21Vidal, A. G. (2024). I. Antén Juarez (directora). “Cuestiones actnales del Derecho de la moda”. CUADERNOS DE
DERECHO TRANSNACIONAL. Pg. 17

2 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio
de 2017 sobre la marca de la Unién Europea. Art.7.1 letra g: “Se denegara el registro de las marcas que puedan
inducir al pablico a etror, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia

geografica del producto o setvicio”.
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Esta funcion adquiere importancia en las marcas colectivas y marcas de garantia, que
certifican que sus productos garantizan unos niveles de calidad por haber sido
realizados con determinados materiales, siguiendo unos modelos especificos de
fabricacién o en un area geografico que permite su diferenciaciéon y poseer esa
denominacién.” En este tipo de marcas, la funcién del origen empresarial pasa a un

segundo lugar, siendo la funcién esencial indicar la calidad que se certifica.

- La funcién reputacional o goodwill. Como ya hemos dicho las empresas a través de
sus marcas se encargar de ofrecer informacion a los consumidores. En funcién de la
calidad, empaquetado, publicidad... las marcas consiguen reputaciéon y prestigio.
Aunque estos caracteres no sean tangibles cabe proteccién de terceros que quieren
obtener beneficio de la buena imagen de otros y que puede afectar a esta. Ademas,
en caso de infraccién marcaria el prestigio de la marca es un factor con una relevancia
importante en el momento de calcular el importe de la indemnizacién por danos y

petjuicios™.

En relacion con esta funciéon cabe hacer tres especificaciones:

— una marca no goza solamente de prestigio cuando tiene renombre en el
mercado. Cualquier marca puede ver lesionado su goodwill cuando su imagen
es menoscabada por un tercero, siendo irrelevante el grado de difusion que
tenga en el mercado. No hay un listado de motivos que lesionen la reputacion
de una marca, tanto la LM como el RMUE lo dejan abierto y se atiende a las
circunstancias concretas de cada caso para valorar la posible infraccién.

— Que se infrinja una marca renombrada no tiene como consecuencia directa
que se dafie su prestigio™.

— Para que judicialmente se otorga una indemnizacién por vulneraciéon del
goodwill de una marca es indispensable, por un lado, el grado de difusién en
el mercado de la marca y por otro, que ese dafio concreto en la reputacion de

la marca conlleve la pérdida de valot?.

22 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2022). “Ias marcas colectivas y de garantia”.

24 Art. 43.1 Ley 17/2001, de matcas. Sobre la indemnizacién por desprestigio vid. A. Garcia Vidal, Las acciones
civiles por infraccién de la propiedad industrial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 610-616.

25 SAP de Alicante de 19 de noviembre de 2009, n° 441,/2009, ECLI:ES:APA:2009:3655, FD 12°

26 GARCIA VIDAL, A. “Las acciones civiles por infraccion de la propiedad industrial,” p. 613.
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La funcién publicitaria. En linea con las otras funciones ya vistas encontramos la
publicitaria, utilizada por las empresas para informar o atraer al consumidor mediante

la promocién de sus productos o servicios™.

Existe discusion por parte de la doctrina respecto a esta funcion. La parte minoritaria
defiende que no deberfa existir como funcién auténoma pues sin otras funciones
como la de distincién o reputaciéon no podria considerarse como tal. En cambio, hay
una corriente mayoritaria que si acepta su autonomia, entre los que se encuentran
autores como Carlos Fernindez-Novoa® o Arean Lalin”, aunque también destacan

la influencia de otras funciones en ella.

Aceptada la segunda consideracion, se pueden destacar tres vertientes que presenta
la funcién publicitaria:

— La promocioén del producto o servicio gracias a la asociaciéon hecha por los
consumidores entre el producto publicitado, experiencias anteriores y la
marca.

— La publicidad, la marca consigue diferenciar a los productos y servicios en un
mercado lleno de competidores.

— El aumento de la cuota de mercado, la marca influye en la eleccion por parte

del consumidor en base a los valores y estandares que esta representa.

La funcién publicitaria esta limitada por otras normas para ofrecer una mayor
proteccién a empresas y consumidores, como la Ley 3/1991, de 10 de enero, de

competencia desleal y la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Por dltimo, siguiendo la jurisprudencia del TJUE y en relacién con esta funcion me
gustarfa destacar cinco aspectos a tener presentes por el titular de una marca:

— Una vez que el producto de una marca ha sido puesto en el mercado por el

propietario o por una tercera parte con su aprobacion, y los derechos sobre

la marca se consideran agotados, el duefio de la marca no tiene derecho a

27 STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17, Mitsubishi, ECLI:EU:C:2018:594, apartado 37.
28 FERNANDEZ-NOVOA, C. (2004) ““I'ratado sobre Derecho de Marcas”. pp 78 y 79.
2 AREAN LALIN, M. “Actas de derecho industrial y derecho de antor”. Ed Universidad de Vigo, Tomo 8, pp. 57 a

84.
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impedir que otros comerciantes que revendan sus productos usen también

la marca para promocionar la reventa de estos™.

El titular de la marca tampoco tiene derecho a impedir que un comerciante,
que habitualmente vende productos similares (aunque no necesariamente de
la misma calidad), utilice la marca en su publicidad segin las practicas
comunes de su sector para la reventa de los productos. Sin embargo, esta

libertad no es absoluta®.

El propietario de una marca no tiene la capacidad de impedir que un tercero
emplee la marca para sefialar el propésito de un producto o servicio con el
que €l desempefie su trabajo™. Es decir, este tipo de uso publicitatio de la
marca para denotar un servicio especifico no puede ser prohibido por el
titular de la marca.

Cuando un tercero hace uso de una marca en su publicidad, amparado por
el agotamiento del derecho de marca, no debe dar la impresion de que existe
una asociaciéon comercial con el titular de la marca™.

El propietario de una marca tiene el derecho de prohibir que un tercero use
una palabra clave idéntica a su marca registrada para publicitar productos o
servicios iguales a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Este
control se aplica a aquellos casos en los que pueda generarse confusion en el

consumidor medio sobre el origen o asociacion comercial de lo anunciado®.

- La funcién de inversién. Segun el TJUE mediante la aplicacion de esta funcién la

marca es utilizada como medio para conseguir o mantener cierta reputaciéon con el

fin de atraer a consumidores y ganar su lealtad”. Podemos llegar a pensar que entra

en conflicto con la funcién de publicidad, pero esta va un poco mas mas alla pues

incluye técnicas comerciales a diferencia de la publicidad. Alguno de los medios

utilizados son estrategias comerciales creadas ad hoc para que el consumidor perciba

la diferenciacion de la marca, los envases™, materiales de fabricacion...

30 STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, Parfums Christian Dior, ECLIEU:C:1997:517, apartado 38.

31 Art. 8, Ley 17/2001, de marcas. Sobre las marcas y nombre comerciales renombrados.

32 STJUE de 23 de febrero de 1999, C-63/97, BMW c. Deenik, ECLEEU:C:1999:82, apartado 58.

3 ALAMAR. 1, “Funcion de la marca”, disponible en https://alamarabogados.com/funciones-de-la-

marca/#_ftn31 (consultado el 12 de abtil de 2024).

34 STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, Google France, ECLLEU:C:2010:159, apattado 99.

3 STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 61.

36 STJUE 12 julio 2011, C-324/09, I’Otéal c. E-Bay, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 83.
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Podemos diferenciar cuando se lesiona la funcién de inversiéon distinguiendo en
funcién de si la marca ha adquirido reputacién en el mercado o no. En el primer
caso, el titular de la marca vera menoscabada esta funcién cuando un tercero usa un
signo idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados)
afectando a la reputacion de la marca registrada y poniendo en peligro su
mantenimiento. En el segundo caso, se lesiona cuando el tercero usa un signo
idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados), suponiendo
un impedimento en la adquisicién o conservaciéon de la reputaciéon que estaba

consiguiendo.

No se considerara lesionada la funcién de inversiéon cuando se actde en el marco de
la competencia leal y respetuosa facilitando a los consumidores toda la informacion
necesaria para que no exista confusion entre marcas. Aunque el tercero use un signo
idéntico en productos o servicios que también lo son (a los registrados) obligando al
titular a adaptar sus acciones para adquirir o conservar la reputacion. En estos casos
el titular no puede alegar que esta accion del tercero haga que algunos consumidores

empiecen a comprar la marca del tercero y dejen de ser clientes de la suya””.

2.3. Modalidades de marca
Cabe una triple clasificacion de las marcas, aunque en este apartado solo trataremos dos, pues

mas adelante veremos coémo se pueden clasificar por su alcance geografico.

Por el tipo especifico de protecciéon que persiguen podemos destacar™:

- Marca tradicional de la que ya hemos hablado

- Marca colectiva: esta dirigida diferenciar en el mercado productos o servicios que

pertenecen a empresas que forman parte de una asociacion (de fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios), de aquellos que no son miembros. La
titularidad de estas marcas esta reservada a determinadas asociaciones y a las personas

juridicas de Derecho Publico. Para acceder al registro deben cumplir los requisitos

37 STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, Interflora, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 64.

3 Algunos de los ejemplos vistos en este subapartado fueron extraidos del II Congreso en Derecho de la Moda
celebrado el 19 de abril de 2024 en la Universidad Carlos III de Madrid. L.a conferencia esta grabada y
disponible: Congreso en Derecho de la Moda . (s/f). Isabel Anton. Recuperado el 5 de julio de 2024, de
https://www.isabelanton.es/soft-skills
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de las marcas individuales ya vistos, y ademas acompafar la solicitud con el
Reglamento de Uso y el Estatuto de la asociaciéon o entidad solicitante que debera

estar inscrito con anterioridad.

En Espafia se utilizan mucho sobre todo en el sector de la alimentaciéon. A modo de
ejemplo tenemos la marca colectiva n® M3511907 “Miguelitos de la Roda”, que tiene
por objeto diferenciar este tipo de dulce elaborado en la localidad de La Roda
(Albacete) bajo unos estandares de calidad y forma de elaboracion definidos en su
Reglamento de Uso. FEl titular de la marca es la Asociaciéon de Productores de

Miguelitos de la Roda.

Marcas de Garantfa: en estas me quiero detener un poco mas pues entrafian una

mayor dificultad. La finalidad de este tipo de marcas es garantizar o certificar que
determinados productos o servicios a las que se aplican cumplen con unos requisitos
comunes, en especial, estandares de calidad, componentes, origen geografico, modo
de elaboracion, es decir sirven como una promesa de garantia... Esta marca tiene dos
particularidades, por un lado, que no tienen por objeto identificar el origen comercial
de los productos y servicios y en segundo grado que no puede ser utilizada por su
titular sino por terceros autorizados. Es el titular el encargado de controlar y evaluar

los productos o servicios para conceder el derecho de uso de su marca.

Estas marcas se rigen por el marco comun de la marca individual, pero su concepto
esta regulado en el articulo 68.1 de la LM. Se puede decir que las marcas de garantia
tienen un triple beneficio para el interés publico: el titular tiene derecho a obtener
canones, las empresas mediante las marcas de garantia tienen la oportunidad de
diferenciarse de competidores y, ademas, el consumidor puede identificar de manera

sencilla las cualidades de los productos y servicios.

Las principales diferencias que existen con la marca individual son: en cuanto a la
legitimidad de la que ya hemos hablado, pueden ser titulares las personas fisicas o
juridicas, incluyendo a las instituciones, autoridades y organismos de derecho publico
siempre que no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de

productos o servicios que se certifican.
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Por otro lado, cuentan con un Reglamento de Uso, que deben presentar a la hora del
registro de la marca y es un documento en el que se especifican los estaindares de
calidad y requisitos técnicos necesarios en los que se basa la marca. La ley no
especifica ante qué 6rgano administrativo debe presentarse dicho reglamento,
estableciendo unicamente que “debe ser informado por el drgano administrativo competente en
la naturaleza de los productos y servicios a los que la marca de garantia se refiere”. Este es uno
de los problemas que esta detras de la baja cifra de marcas de garantias que hay
actualmente registradas en Espafia. Ademas, se establece la regla de silencio
administrativo positivo si tras tres meses desde la solicitud de pronunciamiento a la

Administracién Publica el titular no ha recibido respuesta alguna.

Por dltimo, existe una obligacién de uso de la marca por parte del titular, pues tiene
el deber de permitir el uso de cualquier sujeto que acredite la capacidad para cumplir

con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso.

Existe una figura analoga en el plano de la Unién Europea y es la Marca de
Certificacion regulada en el articulo 83.1 del RMUE. Me parece resefiable destacar
que en este caso el legislador nacional se adelanté a la legislacion comunitaria, pues
la LM anterior a la actual (del afio 1978) ya preveia esta figura y no fue hasta 2007

cuando se contempld en el plano comunitario.

Las particularidades de las marcas de certificaciéon que me parecen mas interesantes
son dos. En cuanto al Reglamento de Uso es que el RMUE no contempla la exigencia
de que un 6rgano administrativo, externo a la EUIPO, evalie el contenido del
Reglamento de Uso, lo que acelera el procedimiento de concesién de la solicitud de
estas marcas. Y, en cuanto a los royalties, es que no se contempla expressis verbis que
el Reglamento de Uso establezca el canon que el licenciatario debe pagar al titular de

la marca de certificacion, lo que deja un amplio margen al titular.

Aunque estas figuras estain contempladas en el cuerpo normativo no estan teniendo
el impacto en el mercado que se esperaba. Actualmente, a abril de 2024, solamente
hay 421 marcas de certificacion registradas en la UE siendo 21 las que se designan
productos de las clases 18, 24 y 25 de la Clasificacion de Niza (que son las mas

relevantes en el mundo de la moda).
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Alguno de los problemas que se han detectado y que pueden justificar esta escasa
utilizacién de las marcas de certificacion y de garantia son:

- Al tener que hacer publico el Reglamento de Uso en el momento de solicitud
de la marca, los titulares exponen el know-how de sus marcas consiguiendo
que terceros competidores puedan nutrirse y aprovecharse de su trabajo
previo.

- Ademis, y como ya se ha adelantado, la LM no define de forma precisa el
organo administrativo competente para validar el Reglamento de Uso
dilatando la concesion del signo en el mejor de los casos, pues en otros no se
llega a conceder.

- Por dltimo, y orientado a posibles estrategias internacionales que quieran
desarrollar empresas multinacionales, no todos los ordenamientos juridicos
contemplan estos distintivos o figuras analogas encontrandose las empresas

con que en esos estados no van a tener salvaguardados sus derechos.

En la industria de la moda las empresas trataron de eludir esta dificil regulacion
creando una solucion alternativa, solicitaron el registro de marcas individuales para
distinguir lineas de productos con calidades superiores o producciones con un menor
impacto medioambiental. A modo de ejemplo, Inditex creo la marca “Join Life” para
diferenciar aquellos productos que tenfan unas caracteristicas mas sostenibles, las
cuales se explicaban en el Qr impreso en las etiquetas. La misma estrategia siguio
Mango con su marca “Comited” que informaba de una forma muy directa y sencilla
alos clientes de que las prendas que tenfan esa etiqueta se fabricaban con un algodén

mas sostenible, sin quimicos.

Esta practica estuvo en auge varios afios desde el 2013 que se implantd, pero ahora
ya esta en desuso pues la exigencia del mercado y consumidores es tal que a las
empresas no les sale rentable producir bajo esos sellos. La mayor parte de su
produccion ya sigue esos requisitos de sostenibilidad y calidad, y actualmente no
aportan un mayor valor diferencial para los consumidores que esperan ese minimo

en todas las prendas de ropa.

Aunque como hemos visto el nimero de marcas de garantia o certificacion es bajo

si que existen algunas conocidas. Por ejemplo, tenemos la marca de certificacion
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nacional australiana n°185835 “Woolmark™ que certifica que sus productos son
fabricados con lana de alta calidad, natural, renovable y biodegradable. En su informe
“The Woolmark Licesing Brand Guidelines” ofrece a los clientes un sistema de
etiquetado muy sencillo en el que detallan tres tipos de composiciéon que pueden
llevar sus productos en funcién de la denominacién que reciben. Diferenciando asi
entre los productos “Pure New Wool” fabricados con un 100% de lana virgen pura;
“Woolmark Rich Blend” cuya composicion cuenta con un minimo de 50% y maximo
de 99,9% de lana virgen; y los productos “Wool Blend Performance” fabricados con

lana virgen en una proporcion de 30% hasta 49,9%.

Otro ejemplo es la Marca de Certificacion de la Union Europea n°17283128 “Global
Organica Textile Stardard”, que certifica el modo de fabricacién textil de fibras
organicas e incluye criterios sobre evaluaciéon de insumos quimicos. Empresas

espanolas como It’s Lava y Ecoalf se nutren de productos con este certificado.

Como ultimo ejemplo, tenemos la Marca de Certificaciéon de la Unién Europea
n°18470669 “OEKO-TEX”, que certifica que los productos textiles que la portan
han sido probados para sustancias nocivas y que cumplen determinados estandares
de seguridad. Al igual que “The Woolmark Licesing Brand Guidelines” tiene un
sistema de etiquetado basado en tres tipos diferenciados de formas de fabricacion:
“OEKO-TEX Standard 1007, “OEKO-TEX Leather Standard” y “OEKO-TEX
Made Green”. Grandes empresas textiles como Levis utilizan esta Marca de
Certificacion para ofrecer un plus de seguridad a sus clientes. Los consumidores
pueden consultar en sus etiquetados que cuentan con la certificaciéon “OEKO-TEX”
y a través de un Qr impreso en las mismas pueden acceder facilmente a la

informacién necesatia.

Por el formato que adoptan podemos diferenciar: las marcas tradicionales entre las que

encontramos las marcas denominativas, figurativas y mixtas; y las marcas no tradicionales:

- Marcas denominativas: consisten en denominaciones sin ningun tipo de grafia o
estilizacién, pueden ser cifras, letras, nombres propios, seudéonimos... A modo de
ejemplo tenemos la Marca Espafiola n°2265577 “Esta en ti, esta en Maybelline” o la

Marca de la Unién Europea n°002417491 “Furla”.
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Marcas figurativas y mixtas: las figurativas consisten en un logo, dibujo, simbolo

grafico... y las mixtas incluyen elementos de las marcas figurativas y de las
denominativas. Un ejemplo de marca mixta es la MUE n°01427330 atribuida a la

empresa Michael Kors.

Marcas tridimensionales: muy utilizadas en el sector de la perfumeria y de los

accesorios, hacen referencia a los envases y envoltorios, la forma del producto...
Tiene que ser un contorno que se aleje de los usos habituales en el sector, un ejemplo
es la MUE n°004467247 del modelo de bolsén Birkin de Hermes, o la MUE
n°017958115 por la que se registra un avatar determinado del metaverso. En las
marcas tridimensionales también cabe el “trade dress”, la distribucién de las tiendas
en cuanto a sus muebles, colores.. como ejemplo esta registrada la MUE

n°018219121 para la distribucién de una tienda llamada “Egoitaliano”.

Marcas sonoras: protegen uno o varios sonidos. Antes de la reforma debfan ser

representados en pentagramas, pero actualmente vale inicamente con un archivo de
audio. Mercadona registré en Espafia su conocido jingle “Mercadona, Mercadona,

Mercadona, Mercadona” (n°3532668).

Marcas tipo color: protegen los sighos compuestos exclusivamente por un color o

combinacién de colores sin contornos. El verde de Tifanny & Co fue registrado
como Marca unicamente en Francia (n°3271609), o el amarillo de los Post-it en la

Unién Buropea a través de la MUE n°000655019.

Marcas patrén: protegen la repeticion sistematica de un signo constituido por un
conjunto de elementos. L.as mas sonados en el mundo de la moda es la MUE
n°000015602 del patrén de Luis Vuitton o la MUE n°000377580 del patron de

cuadros escoces de la empresa Burberry.

Marcas de posicion: protegen la ubicacion del signo en un lugar concreto. El mas

conocido es el caso de la MUE n°008845539 de la suela roja de los zapatos
Louboutin, o las tres rallas de Adidas sobre la manga izquierda de una sudadera,

registrada como MUE n°003517588.

Marcas de movimiento: muy utilizadas en campafias de publicidad protegen los

signos que se disponen de una manera especifica, protegen el movimiento sin sonido.
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Cartier registré en la UE el movimiento de la sombra de una pantera como se puede

ver en la MUE n°018194568.

- Marcas multimedia: combinan el registro de sonido y movimiento, como es el caso

de la empresa de zapatos Callaghan que tiene registrada la MUE n°017941596.

- Marcas holograma: protegen los reflejos o signos con caracteristicas holograficas. A

modo de ejemplo las MUE n°018399029 o n°002559144.

- Otras marcas: entre las que incluimos las olfativas, gustativas y tactiles que aun no se
pueden registrar por el escollo de la representatividad. Si que cabe el registro del

envase de un perfume, por ejemplo, pero actualmente no del olor”.

3. REGISTRO DE MARCAS

3.1.  Procedimiento
Como ya se avanzo, para que una marca produzca efectos tiene que registrase siguiendo las
previsiones establecidas en la ley. Ademds, es importante el territorio en el que quiera
desplegar sus efectos, pues en funcién de esto variara el registro al que debe acceder. En este
subapartado veremos el registro de la marca nacional, de la Uniéon Europea y de la

internacional.

Marca nacional: siguiendo la legislacién espafiola, la solicitud de registro debe ser presentada
ante la OEPM. Es un organismo publico, autbnomo, adscrito al Ministerio de Industria y
Energia que, entre otras funciones, se encarga de las actuaciones administrativas relacionadas
con el reconocimiento y mantenimiento de la proteccién de propiedad industrial®.

Tanto las personas fisicas como juridicas (publicas y privadas) pueden solicitar el registro.

Actuando en nombre propio, mediante Agente de la Propiedad Industrial o por medio de un

representante que ostente poder suficiente.

% De Negocios, P. E. (2022, 13 abrxil). “Cdmo se registran las marcas olfativas”. PONS Escuela de Negocios.
https:/ /www.ponsescueladenegocios.com/como-se-registran-las-marcas-olfativas/

40 Arts. 1, 2 y 3 Real Decreto 1270/1997, 24 de julio, por el que se regula la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas.
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En cuanto al procedimiento, para poder registrar una marca en primer lugar hay que realizar
una solicitud siguiendo el modelo 4101. La solicitud debera presentarse a través de la sede
electronica o presencialmente en la OEPM o en los Centros Regionales de informacion de
propiedad industrial de las distintas CCAA*. Los requisitos de admisibilidad se recogen en
el articulo 12 de la LM y entre ellos se encuentran: identificacion y firma del solicitante, una
representacioén de la marca y los productos y/o servicios a los que se aplicara (siguiendo la

Clasificacion de Niza).

La Clasificaciéon de Niza fue establecida por el Arreglo de Niza en el afio 1957 y se aplica al
registro de las marcas puesto que recoge una clasificacién internacional de productos y
servicios. Esta clasificacion ha sido adoptada por los paises parte en el Arreglo de Niza, estos
paises deben aplicarla la Clasificacién de Niza bien como sistema principal o subsidiatio vy,
ademas, en los documentos y publicacion oficiales relativos a sus registros de marcas
nacionales deben figurar los numeros de las clases de la Clasificacion a los que se refieran los

productos y servicios que se traten de registrar.

A nivel internacional esta Clasificaciéon también es obligatoria en el registro de marcas
internacionales por parte de la Organizaciéon Africana de la Propiedad Intelectual, de la
Organizacion Regional Africana de la Propiedad Intelectual, I.a Oficina de Propiedad
Intelectual del Benelux, la EUIPO y la Oficina Internacional de la OMPI.

La primera edicion fue publicada en 1963 y con caracter general se renuevan cada cinco afios.
Desde el afio 2013, La Clasificacion de Niza se revisa una vez al afio publicindose anualmente
una nueva version de cada edicion. Para conocer la clasificacion actual, puesto que se ha
suspendido la publicaciéon impresa desde la décima edicion, se debe consultar en el sitio web

de la OMPI*

4 Caben excepciones, los solicitantes domiciliados en Ceuta y Melilla y los no domiciliados en el territorio
espafiol deberan presentar las solicitudes ante la OEPM. Y también caben otros lugares menos habituales donde
poder presentar las solicitudes como las Oficinas de Correos (por correo certificado y con acuse de recibo o en
los lugates previstos en el atticulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubte, de Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas. En estos casos, la fecha de presentacion de registro serd la de
recepcion por el 6rgano competente y no la del depésito.

42 Acerca de la  Clasificacion de Niza (s/f). OMPLint. Recuperado el 6 de julio de 2024, de
https:/ /www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html
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Una vez cumplimentada dicha solicitud y comprobado por el 6rgano competente que se
cumple con la forma® (sino hay un plazo de subsanacién de un mes), se designari una fecha
de solicitud que se publica en el Boletin Oficial de Propiedad Industrial (en adelante, BOPI).
Este es el momento en el que se pueden presentar formularios de oposiciéon por otras
personas fisicas o juridicas. Estas podran alegar algunas de las prohibiciones previstas en el
Titulo IT de la LM. Ademas, la propia OEPM hara su propio examen para apreciar posibles

motivos de prohibicién absoluta.

Existe un plazo de dos meses para la oposicion del registro a contar desde el dia de
publicacion en el BOPI*. En el caso de que se interponga alguna oposicién o se aprecien
causas de prohibicion absoluta, se suspende el expediente de forma automatica y se comunica
a las partes. El escrito de oposicion podra ser acompanado de pruebas y documentos que la
parte considere necesarios. Dichos documentos también podrin ser presentados con
posterioridad al escrito de oposicion, pero siempre que antes de que la oposicion se haya

trasladado al solicitante®

Para hablar de la resolucién debemos diferenciar dos casos, que se hubieran apreciado causas
oponibles y la resolucién de la denegacion del registro de la marca se publica en el BOPI*.
Ante esta resolucion caben recursos de alzada’. O si no hubiera causas oponibles o,
presentadas se hubieran desestimado, se concede el registro de la marca, la OEPM procede

a su publicacion en el BOPI y a expedir el titulo®.

La proteccién de una marca se otorga por un plazo de 10 afios desde su solicitud, pudiendo
prorrogarse por tiempo indefinido siempre que se renueven®. La renovacién se solicita
mediante el modelo 4105, en caso de no realizar este tramite puede producirse la caducidad

de la marca.

En cuanto a si es posible o no la modificacién de una marca, el articulo 33 de la LM recoge

la respuesta. No se permite la modificacion en el registro durante el periodo en que esté

4 Arts. 11 2 16 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

4 Arts. 18 y 19 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

4 Art. 18 Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

46 Art. 22.3. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Matcas.

47Vid. STS 4116/2020, numero de recurso 796,/2020.

48 Art. 22.4. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

49 Art. 31 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
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vigente ni en el momento de renovacion. Solo se permite en los casos en los que la marca
incluye el nombre y la direccién del titular, pues se podra modificar o suprimir éstos siempre

que no afecten en gran medida a la identidad de la marca que fue registrada originariamente.

Por dltimo, conviene unas precisiones respecto al Convenio de la Unién de Paris que influyen
en el registro de una marca nacional. Este acuerdo internacional adoptado en 1883 se aplica
a la propiedad industrial y fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a
proteger sus obras intelectuales en otros paises. Sus disposiciones fundamentales pueden

dividirse en tres categorias principales que influyen en el registro de las marcas™:

- Acerca del trato nacional, el Convenio establece la igualdad de protecciéon por parte
de los Estados Contratantes entre sus propios nacionales y los de los demas Estados
Contratantes, y a los nacionales de Estados no contratantes si estan domiciliados o
son titulares de un establecimiento industrial o comercial efectivo en un Estado

Contratante.

- Establece el derecho de prioridad, es decir, en caso de una primera solicitud de
registro de marca presentada en uno de los Estados Contratantes, el solicitante podra
durante seis meses solicitar la proteccién en cualquiera de los demas Estados
Contratantes. Esas solicitudes posteriores se consideraran hechas en el mismo dia de
la primera solicitud, es decir, tendran prioridad a las solicitudes que otras personas

puedan presentar durante el plazo citado.

- Establece unas normas comunes en relaciéon con las marcas que deben ser respetadas
por todos los Estados Contratantes, entre ellas: la caducidad o anulacion del registro
de una marca en un Estado Contratante no afecta a la validez de los registros de los
demas Estados Contratantes, puesto que se consideran independientes. Ademas,
cuando una marca haya sido debidamente registrada en el pais de origen, debe ser
admitida para su deposito y protegida en su forma original, si asi se solicita, en los
demas Estados Contratantes. Cabe que se deniegue el registro si se da alguno de los
supuestos estipulados, como cuando la marca afecte a derechos adquiridos por

terceros, sea contraria a la moral o al orden publico o no ostente caracter distintivo.

>0 Resefia del Convenio de Paris pata la Proteccion de la Propiedad Industrial (1883). (s/f). Recuperado el 30
de junio de 2024, de https://www.wipo.int/ treaties/es/ip/paris/summary_paris.html
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Ademas, los Estados Contratantes estan obligados a denegar el registro y prohibir el
uso de una marca si esta supone una reproduccién, imitacioén o traduccién de otra
marca utilizada para productos idénticos o similares si pudiera causar confusion y si
a juicio del 6rgano competente de tal estado resultara que la marca es notoriamente

conocida en dicho Estado.

Marca de la Unién Europea: para explicar el proceso voy a seguir el mismo esquema descrito

en el procedimiento de registro de marca nacional.

El 6rgano competente de conocer las solicitudes de derechos de marcas y disefios de la UE

y de supervisar dicho procedimiento es la EUIPO.

La legitimacion de las personas que pueden registrar una marca en la Unién Europea es la
misma que para las marcas nacionales incluyendo la nota de la nacionalidad. Recordemos,
cualquier persona ya sea fisica o juridica, pablica o privada, independientemente de su

nacionalidad.

El procedimiento del registro propiamente dicho se inicia con la presentacion de la solicitud
que se realiza directamente a la EUIPO de forma telematica. El contenido es el mismo que
para la solicitud de marcas nacionales’’, debera ser comunicado en cualquier idioma oficial
de la UE debiendo indicar el solicitante otro idioma subsidiario™ y se pagaran unas tasas para

dar inicio al periodo de examen de la solicitud™.

Este examen es realizado por la EUIPO con el fin de comprar posibles irregularidades,
errores o prohibiciones absolutas™ que en caso de existir se informara al solicitante y abre
un plazo de dos meses de subsanacién (cabe prorroga de subsanacion por el mismo tiempo,

bajo causas justificadas)™. Si el solicitante no modifica lo indicado por la Oficina se procede

51 Identificacion y firma del solicitante, representacion de la marca y lista de productos y servicios siguiendo la
Clasificaciéon de Niza.

52 En este caso se exige que sea un idioma oficial de la EUIPO, debiendo elegir entre aleman, espafiol, francés,
inglés e italiano.

>3 Art. 41-42 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

> Art. 7 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

> Art. 41 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea
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a la denegacion total o parcial de la solicitud. Y en caso contrario, si los errores son

subsanados o no existieron se publica la solicitud™ y se abre el periodo de oposicion™.

En este periodo los terceros interesados podran presentar las oposiciones de registro que
consideren con base legal en un derecho anterior o prohibicién absoluta®. En el plazo fijado
por la EUIPO quien haya formulado la oposicion podra presentar documentos y pruebas,
asi como alegar hechos y argumentos para defender su derecho. La EUIPO realizara el
examen de la oposicion invitando a las partes a presentar las observaciones que estimen
convenientes™ y si lo juzgara necesario invitara a las partes a una conciliacion. A instancia del
solicitante, el titular de una marca anterior de la UE que haya formulado la oposicién
presentara la prueba que demuestre que la marca ha sido objeto de un uso efectivo en dicho
territorio para los productos o servicios para los que esté registrada y sobre los que se basa
la oposicion, en el curso de los cinco afos anteriores a la fecha de presentacion. O bien
presente prueba de que existe causa justificativa para la falta de ese uso efectivo. Si no se
presenta prueba se desestima la oposicion. Si la marca anterior ha sido utilizada solamente
para una parte de los productos o servicios registradas, a los fines del examen de la oposicion
solo se entendera registrada para esa parte y no para la totalidad de productos o servicios que

hubiera registrado dicha marca.

El procedimiento finaliza cuando la EUIPO considere que no hay mds observaciones y

acepta la inscripcién de la marca®.

La duracion de la inscripciéon de la marca de la Union Europea es la misma que la de la marca
nacional, 10 afos, renovables de forma indefinida por periodos sucesivos de 10 afios. En

caso de no realizar los tramites de renovacion se produce la caducidad®".

%6 Art. 44 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

7 Art. 11 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

*8 Art. 46 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

9 Art. 47 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

80 Art. 51 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14
de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea

81 Art. 52-53 REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unién Europea
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La marca internacional: antes de empezar con el procedimiento me gustarfa hacer una

precision y es que, aunque el nombre haga pensar que el registro de una marca tendra efecto
internacionalmente en todos los paises del mundo, esto no es asi, solo producira efecto en
los Estados Miembros del Sistema de Madrid que el titular indique. Este sistema se rige por
el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado
en 1989.

La legitimacion para poder acceder al registro la poseen las personas fisicas y juridicas,
publicas y privadas. Se debe presentar una dnica solicitud, en un idioma y pagar la tasa
pertinente ante la Oficina Nacional de cada pafs, en nuestro caso la OEPM®. Los requisitos
formales que se exigen en el formulario que se debe entregar son los mismos que para la

solicitud de marca nacional.

Existe una especialidad en este procedimiento y que determina los paises a los que afecta el
derecho de marca. Si queremos registrar la marca en los estados que forman parte del
protocolo, basta con tener una marca solicitada en el pafs nacional y ser una persona
legitimada. En cambio, si queremos que el derecho surta efecto en los estados del Arreglo
(en el que pueden ser parte también organizaciones gubernamentales como la UE), es
requisito tener la marca ya registrada en el pafs de origen, tener legitimidad y ser nacional o

internacional domiciliado en el pas.

Por lo que se refiere al procedimiento, que es comun para el conjunto del sistema. La solicitud
se presenta a la OEPM que hace un primer examen formal donde comprueba los datos y la
coincidencia de estos con lo solicitados para el sistema internacional. Una vez examinada, la
solicitud se remite a la OMPI que realiza otro examen formal y lo publica con un nimero de
referencia internacional. Mas tarde le llega el turno a cada uno de los pafses miembros para
examinar en un plazo de 18 meses (prorrogable un ano mas) conforme a sus legislaciones
nacionales y decidir si concede o no el reconocimiento. En caso de denegacién el pais

correspondiente lo tiene que comunicar, pues sino se presume silencio positivo.

62 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS. “Manual informativo para los solicitantes de
marcas internacionales”.
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Al igual que en los anteriores casos, la duracién de la proteccion es de 10 afios renovable
cada 10 afos. La renovacion se puede realizar de forma total o parcial y es una obligacion

para que la marca no caduque.

3.2. Prohibiciones
Tanto el ordenamiento nacional como el comunitario distinguen y regulan dos tipos de

prohibiciones, las absolutas y las relativas:

3.2.1.  Probibicion Absoluta
Regulada en el articulo 5 de la LM y en el articulo 7 del RMUE para el registro de las marcas
de la Unién Europea. Si acudimos a la exposicion de motivos de la LM, las prohibiciones
absolutas se corresponden con los intereses publicos o generales. Se refieren al signo en
particular y su finalidad es tratar de evitar que la concesién de una marca genere importantes
ventajas competitivas para el titular en detrimento de la creaciéon de perjuicios a sus
competidores. Es decir, el objetivo tltimo para el que fueron creadas es la proteccion de la

libre competencia para que esta sea efectiva y real®.

Se caracteriza porque se ejerce mediante la accion de nulidad, que es imprescriptible; porque
sus causas estan tasadas legalmente, solo podran denegarse por falta de capacidad distintiva
o porque la marca esté incursa en alguna prohibicion legal; y porque se debe interpretar y
aplicar de forma restrictiva, inicamente cuando se cumplan todas las circunstancias que la

ley establece, puesto que son limitativas de derechos.
Las prohibiciones absolutas se examinan de oficio por la OEPM y también pueden ser objeto
de oposiciéon por terceros en el tramite de observaciones como ya vimos en el apartado

anteriot.

Vamos a examinar el articulo 5 de la LM para conocer las distintas prohibiciones absolutas

que se regulan en él:

En primer lugar, la letra a) establece la imposibilidad de registrar como marca los sighos que

no cumplan lo dispuesto en el articulo 4 que regula el concepto de marca. Es decir, para que

63 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS. (2022, febrero). “Guia de Examen de Probibiciones
Absolutas de Registro”.
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un signo se pueda constituir como marca en el sentido del este articulo debe cumplir tres
requisitos:
- El objeto de la solicitud de registro debe constituir un signo
- Elsigno debe ser apropiado para cumplir con la funcién indicadora de procedencia
empresarial

- Elsigno debe ser adecuado para su representacion en el Registro

En segundo lugar, por falta de caricter distintivo, es decir, se requiere que el signo posea la

capacidad necesaria para diferenciarse que permita distinguir los productos o servicios y
determinar su procedencia empresarial. El nivel exigido es el imprescindible para que la
marca opere de manera habitual en el mercado. A diferencia del andlisis anterior, en este caso
el examen debe hacerse con relacién a las circunstancias y concretos productos o servicios
para los que se solicita, pues el mismo signo puede tener caracter distintivo en relacién con

unos, pero carecerlo con relacion a otros.

En tercer lugar, prohibiciéon de registro como marcas los signos genéricos o descriptivos,

siendo estos los que informan al pablico sobre caracteristicas, cualidades o propiedades del
producto o servicio. La finalidad es impedir que un titular monopolice denominaciones o
graficos que son necesarios en el trafico mercantil y que deben estar disponibles para todos

los agentes del sector.

Esta directamente relacionada con la anterior ya que con los signos genéricos o descriptivos
se esta informando sobre las caracteristicas del producto o setrvicio, pero no de su origen
concreto. Por ello, si un signo es descriptivo carece de caracter distintivo regulado en el

articulo 5.1.b).

La valoracion de esta prohibicién ha de realizarse siempre de manera concreta en relacion
con el producto o servicio especifico. Ademas, para verificar si el signo incurte en esta causa
de denegacion, debera valorarse si estamos ante productos o servicios de uso comun o

productos o servicios destinados a un sector concreto del publico.

Como ya se avanzoé estas disposiciones se deben aplicar de forma restrictiva de forma que
para aplicar esta prohibicién las marcas deben componerse unicamente por indicaciones o

signos descriptivos. Podra de esta forma adquirirse un minimo de distintividad por medio de
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signos sugestivos o evocativos, o por medio de una combinacién de signos descriptivos

inusual que tengan suficiente distincion.

En cuarto lugar, prohibicién absoluta de registro de marcas constituidas por signos que por

el devenir del tiempo se han convertido en habituales en el comercio, volviéndose algo

genérico y no cumpliendo con la funcién de distintividad.
En estos casos el examen se hace en cada caso concreto en base a tres requisitos: la fecha®,
el caracter y los destinatarios, entendiendo como destinatarios a todas las partes del sector

afectado, desde fabricantes hasta consumidores.

En quinto lugar, la letra ¢) del articulo 5.1 de la LM se centra en las marcas constituidas por

signos cuya forma o caracteristica viene impuesta por la naturaleza del producto, es necesaria

para lograr un resultado técnico o le otorga al producto un valor fundamental siendo la razén

fundamental de su adquisicion.

En sexto lugar, no cabe el registro de marcas con signos que sean contrarios a la ley, al orden

publico y a las buenas costumbres. Considerandose en el momento de determinar la

prohibicién: la estructura y la naturaleza del signo, el consumidor y su percepcion.

En séptimo lugar, recoge la prohibiciéon de aquellos signos que inducen al puablico al error,

ofreciendo una informacién errénea o falsa al consumidor y siendo contrarios a la
transparencia que debe primar en el mercado. Este caracter engafioso de la informacioén
puede relacionarse con la naturaleza, origen geografico o calidad, existiendo una disonancia

entre lo sugerido por el signo y lo ofrecido.

Por ultimo, en las letras h-m se recogen como signos que no pueden ser registrados, aquellos
excluidos en virtud de la legislacién nacional, de la UE o de acuerdos internacionales, y
aquellos que reproduzcan o imiten al escudo, bandera, condecoraciones y otros emblemas

de Espafia o de otras organizaciones territoriales.

8 Articulo 54, apartado 1, letra b) de la .M, Si no era habitual en el momento de solicitud, pero con el paso
del tiempo s, serd objeto de oposicion por caducidad

33



3.2.2.  Probibicion Relativa
Las prohibiciones relativas, a diferencia de lo visto hasta ahora, estan previstas para
circunstancias externas, es decir, cuando la inscripciéon en el registro de una marca puede
generar conflictos con terceros y sus derechos. En estos casos el signo es susceptible de
proteccion, pero examinando los derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté
disponible. Cabe subsanacion de esta prohibicion si el tercero titular del derecho anterior

ofrece autorizacion expresa para el uso de dicho signo.

Otra diferencia importante con las prohibiciones absolutas recae en cuanto a las acciones
que pueden interponerse. En las prohibiciones absolutas la acciéon de nulidad es
imprescriptible, en cambio en las relativas la accion esta sujeta a prescripcion ya que se trata

de proteger de manera exclusiva intereses particulares.

Al igual que para las prohibiciones absolutas tanto a nivel europeo como nacional las causas
de denegacion relativas estan tasadas legalmente en este caso en los articulos 6, 7, 8, 9 y 10.
Ademas, conviene tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de
interpretar de forma restrictiva dichas normas al ser limitativas de derechos. Y, aplicarlas

cuando se den estrictamente todas las circunstancias establecidas en la ley.

Vamos a ver un poco mas en detalle cudles son las prohibiciones relativas que la LM recoge:

En primer lugar, regulado en los articulos 6.1.a) y b) y 7.1.a) y b) encontramos el caso de

marcas y nombres comerciales anteriores. En estos articulos se expresa la prohibicién de

registro como marcas los signos para los casos en los que exista un derecho anterior referido
a una marca o nombre comercial que designe productos o servicios idénticos (con productos
o servicios idénticos nos referimos a aquellos comprendidos dentro de una misma clase del
Nomenclator de Niza). O que, por ser el sigho idéntico o semejante a una marca anterior y
los productos que designan exista un riesgo por los consumidores de confusién o asociacion

comercial.

En segundo lugar, y regulado en el articulo 8 tenemos las prohibiciones relativas que atafien

a las marcas renombradas. La prohibicién cosiste en que no pueden acceder al registro como

marca aquellos signos que sea idéntico o similar a una marca anterior. Independientemente

de que los productos o servicios a los que designa sean similares o no a los que haya registrado
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la marca anterior, y cuando esta tltima goce de renombre en Espafia o si es una marca de la
Unién Europea en dicho territorio. Siempre que el titular de la marca posterior con su uso,
realizado sin justa causa, pudiera obtener una ventaja desleal gracias al caracter distintivo de

la anterior o cuando pudiera causar un perjuicio a la anterior.

Los perjuicios que pudiera ocasionar el titular de la marca posterior son a grandes rasgos dos:

perjuicio para el caracter distintivo y perjuicio para el renombre.

En cuanto a la debilitaciéon de la capacidad distintiva de la marca, refiriéndonos a su funciéon
de indicador del origen comercial de la clase de los productos o servicios para los que se
registrd. Al utilizar un signo idéntico o similar se podria dar un riesgo de confusion y
dispersion de la identidad de la marca originando problemas en de reconocimiento por parte

de los consumidores®.

Si seguimos la Sentencia del caso Intel, “en lo relativo al perjuicio causado al caracter
distintivo de la marca anterior, denominado igualmente “dilucién”, o “menoscabo” o
“difuminacion”, dicho perjuicio consiste en la debilitaciéon de la capacidad de dicha marca
para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se
registrd y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da
lugar a la dispersion de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del

publico”.

Segun esta misma sentencia para poder demostrar ese petjuicio es necesario la aportacion de
datos relativos a “un cambio en el comportamiento econémico del consumidor medio de los
productos o servicios para los que se registr6 la marca anterior o a una probabilidad

significativa de que dicho cambio se vaya a producir en el futuro”.

Es decir, podemos decir que es necesaria la presencia de dos condiciones autbnomas, por un
lado y de caricter objetivo un cambio en el comportamiento econémico del publico
destinatario de los productos y servicios, y por otro lado y de caracter subjetivo, la dispersion

en la percepcion del publico destinatario de la imagen e identidad de la marca renombrada.

65 STS 1410/2018, nimero de recurso 5395/2017
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Como ejemplo tenemos la Marca grafica 3628433 denegada por la oposicion de las marcas
de la UE n° 013652607, n® 011686482, n® 011686706 y la marca internacional n® 0598114

"VESPA” alegando entre otros motivos el menoscabo del caracter distintivo®.

En cuanto al perjuicio para el renombre, nos referimos a la dilucién por deterioro de la
imagen, es decir, al perjuicio producido cuando el vinculo establecido por los consumidores
con la marca posterior hace que la marca anterior renombrada se deteriore devaluando la
imagen o prestigio que habfa conseguido ésta en el mercado. Este perjuicio debe ser

apreciado por el consumidor medio.

En la Sentencia del caso L."Oréal se indica que el riesgo referido a este perjuicio puede ser
ocasionado porque los productos ofrecidos por la marca posterior son de una calidad inferior
ejerciendo una influencia negativa sobre la imagen de la marca renombrada, o porque son
ofrecidos en un contexto ofensivo o incompatible con la imagen que ostenta la marca

renombrada.

Ester perjuicio no debe ser hipotético sino real o previsible, asi el titular de la marca

renombrada debera aportar pruebas que afirmen dicho petjuicio.

Un ejemplo es la marca denominativa 3562999 REALMADRIDTELECOM denegada por
la oposiciéon de otras marcas de la UE 1173574 REAL MADRID CLUB DE FUTBOL,
4302782 REAL MADRID denominativa, 2103703 REAL MADRID COM real y 4349692
REAL MADRIDA, al entender que implicaba un aprovechamiento indebido y un

menoscabo del caricter distintivo o del renombre de los signos oponentes.”’

En tercer lugar, en articulo 9.1 regula los casos en los que no se podra registrar como marcas,

sin la debida autorizacién:

- el nombre civil o imagen que identifique a una persona diferente a quien solicita la
marca, con la finalidad de proteger el derecho al nombre.
- el nombre, apellido o seudénimo por el que de forma general el publico identifica a

una persona distinta del solicitante.

% OFICINA ESPANOILA DE PATENTES Y MARCAS (2020, diciembre), “Guia de Excamen Probibiciones
Relativas de Registro” pp 58.

7 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS (2020, diciembre), “Guia de Examen Prohibiciones
Relativas de Registro” cit. pp 60.
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- los signos que imiten, reproduzcan o transformen creaciones ya registradas y
protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial.

- La marca que se quiere registrar como idéntica o semejante a una denominacién o
razon sociales de una persona juridica, no registrada, pero que es notoria en el
territorio, coincidiendo en el ambito de aplicacion y creando un riesgo de confusion

en el consumidor medio.

Ademas, en el apartado tercero se recoge la denegacion de registro a las marcas que entren

en conflicto con denominaciones de origen e indicaciones geograficas, con arreglo a la

legislacion de la UE o al derecho nacional. En estos casos se exige que ya existiese una
solicitud previa de denominacién de origen o de indicacién geografica y que estas le confieran

al titular el derecho de prohibir la utilizacién de esta.

Por dltimo, en cuanto a las prohibiciones relativas cabe hacer una breve mencién a las marcas

de agente o de representante. En estos casos, no se podra registrar una marca si no se cuenta

con el consentimiento del titular, salvo que exista justificacion alguna®.

3.2.3.  Riesgo de Confusion y de Asociacion
Como se ha mencionado y se puede desprender de lo anteriormente mencionado, el registro

de marcas convive con el riesgo de confusién y de asociacion.

El riesgo de confusion aparece cuando existe una mera similitud entre dos marcas que crea
en los consumidores un pensamiento, aunque equivocado, de que productos o servicios de
distintas marcas tienen un mismo origen empresatial”. No hay que confunditlo con el
concepto de la doble identidad, recogido en el articulo 34.2.a) de la LM y en el articulo 9.2.a)
del RMUE que hace referencia a los supuestos de identidad total entre signos y los productos

o servicios a los que designa.

El concepto de riesgo de confusiéon es un concepto clasico, basandonos en la jurisprudencia
del TJUE, podemos ver que, aunque es un concepto que debe entenderse de forma global,

tiene en consideracion tres factores acumulativos:

88 Art. 10. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. “Marcas de agentes o representantes”
® 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
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- Semejanza entre signos: pudiendo ser la similitud fonética, conceptual o grafica.

Como ejemplo que engloba dos de estas similitudes podemos hablar de la Sentencia del
Tribunal de Justicia del 17 de septiembre de 2020, asuntos C-449/18 P, C-474/10 P. El
conflicto surgié cuando el futbolista Lionel Messi quiso solicitar el registro la marca de su
nombre y apellido en la EUIPO. Ante este registro se opuso la empresa Casa Masferrer, que
tenfa registrada la marca Massi y que podia dar lugar a una confusion por parte de los clientes
por la similitud fonética de ambas marcas. El TJUE consider6 que las marcas eran
conceptualmente diferentes, aunque fonéticamente sonaran parecidas, dando la razon

finalmente a Lionel Messi.

La conclusién a la que podemos llegar estudiando este factor es que no se trata de si las
marcas son o parecen similares en uno o varios aspectos, sino el grado de similitud que existe.
Ademas, en el estudio de los casos concretos, los tribunales tienen la posibilidad de que en
las marcas denominativas o descriptivas tengan en cuenta elementos mas especificos como
el elemento dominante, pudiendo existir una compensacion. El concepto similitud es
bastante difuso, para poder concretar un poco en él podemos ver que, por ejemplo, en el
caso presentado, podemos apreciar que en el plano fonético la similitud es muy elevada, pues
la tnica diferencia reside en la pronunciacién de la letra “a” o “e”, que es muy parecida en
algunas lenguas de la UE como en el inglés o italiano. En el plano conceptual la similitud
viene marcada por si la marca es conocida, goza de renombre, solo entre el pablico objetivo
interesado en el producto o servicio para el que esta registrado la marca o si es conocida por

la mayoria de las personas que por estar razonablemente informadas pueden conocerla

aunque no sean propiamente publico objetivo de tal marca.

- Similitud de los productos o servicios:

En este factor tenemos que recurrit a la Clasificacion de Niza que ya se comentd
anteriormente, y es que los rasgos comunes pueden provenir por los signos y por los
productos o servicios a los que se refiere. Para determinar esos rasgos comunes se tiene en

cuenta70:

" VELASCO VEGA, C., y ILARDIA LORENTZEN, F., “Procedimiento de registro y defensa registral de las marcas”,
Fashion Law, coord. Enrique Ortega Burgos, Aranzadi (2020), cit. p. 80
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- La naturaleza, se refiere a las propiedades esenciales que hacen identificable al
producto o al servicio. Es decir, en el caso de los servicios, la actividad que se ofrece
a los clientes.

- El destino, es decir, el objetivo para el que fue creado el producto o servicio, el uso
previsto.

- Muy relacionado con el destino esta el uso, que es la forma en la que realmente se
utiliza el objeto o se presta el servicio.

- El caracter complementario de dos productos que puede hacer pensar en el
consumidor que tienen un mismo origen comercial.

- El caracter competidor, cuando ambos productos o servicios satisfagan una misma
necesidad o tengan como objetivo un mismo publico.

- El caracter de distribucion, refiriéndose a si los productos o servicios se ofrecen a

través de los mismos canales de venta o establecimientos.

Todos estos factores estan interrelacionados y habra que estar a los casos concretos para
estudiar si existe o no ese riesgo de confusiéon. En cuanto al uso, no puede funcionar de
forma independiente, es decir, si se alega por si solo no sera suficiente para probar la similitud

entre productos o setrvicios.

- Riesgo de confusion

Una vez que se ha demostrado que se cumplen los otros dos factores, para que se confirme
que existe un riesgo de confusion se debe demostrar que el consumidor medio tiene una
percepcidn de que el titular de la marca posterior y la empresa que tiene registrada la marca
ofrecen los mismos productos o servicios o que entre ellos existe algin tipo de vinculacion

econdmica o societaria.

La doctrina ha aceptado una serie de circunstancias para ver si realmente existe esa confusion

en la percepciéon del consumidor medio:

- Bl grado de apreciacién por parte del consumidor medio sobre los productos o

servicios, hablamos de un grado medio para los productos o servicios de uso comun.

TEQUIPO BAYLOS, “Matcas 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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- El conocimiento que tenga de la marca anterior, a mayor conocimiento mayor sera
la proteccion pues el riesgo de confusion también se incrementa.

- Usos de los productos o servicios que pueda hacer el consumidor en el sector.

Dado que estas circunstancias estan interconectadas es importante hacer una valoracion
global de todas ellas y de forma mas exhaustiva aquellas que parezcan coincidir. El examen
concluird con que no se podra aplicar esta circunstancia como registro si se determina que la

coincidencia aparece en aquellos elementos que no tienen caracter distintivo.

Como ejemplo y para analizar estos tres factores acumulativos podemos hablar de la reciente
denegacion, por parte de la EUIPO del pasado 7 de junio de 2024, del signo impugnado por
riesgo de confusién con la marca de Zadig & Voltaire. La marca de disefio parisina presentd
una oposiciéon contra algunos productos y servicios de las clases 25 y 35 del registro
internacional que designaba a la UE n°® 1712429 basandose en el registro de marca de la UE
n°18070947 para productos de la clase 18. El riesgo de confusién estaba presente tanto en la
comparacion de los bienes y servicios como en la comparacién de los signos. En primer
lugar, argumento que existia un riesgo de confusion en las clases 18 y 25, pues ambas marcas
coincidian en canales de distribucién, puntos de venta, usuario final y productos, y ademas
comparten una funcién estética comin. En cambio, comparando los productos y servicios
de las clases 18 y 35 indicé que en parte son similares, como el caso de los servicios de venta
de prendas de vestir, gorras... y en parte diferentes, por ejemplo, en los servicios de venta de
perfumerfa, cosmética... En segundo lugar, sefialé6 que los signos coincidian pues ambos
comparten un elemento figurativo central, que consiste en un par de alas estilizadas
extendidas desde un elemento central hacia los laterales, ambos elementos tienen una
estructura curva, concierto parecido al de una pluma y ambos tienen un contorno simple. Y
que, aunque a este elemento le acompafnan otros verbales y figurativos adicionales, estos no
son suficientes para contrarrestar la impresion similar que trasmitian las alas. La EUIPO
concluyé que, puesto que existe un riesgo de confusion del publico, se denegaba la marca

controvertida para las clases de los productos y servicios considerados similares.
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3.3. Extincion de la Marca
Las marcas registradas pueden extinguirse por caducidad o por nulidad™. Estas acciones

tienen diferentes causas y también diferentes efectos. Veamos cada posibilidad de forma mas

detallada:

3.3.1.  Nulidad
Una de las causas de extincion del derecho de las marcas es una declaracion de nulidad. La
nulidad puede ser parcial si solo afecta a una parte de los productos o servicios” o total. La
nulidad es declarada cuando la marca registrada no cumple con los requisitos necesarios, es
decir, cuando la marca incurre en prohibiciones absolutas o relativas. A diferencia de la
caducidad, la nulidad opera de forma retroactiva. Y esta accién no es solo judicial, sino que

también tiene caracter administrativo.

Al operar la nulidad de un registro de marca de forma retroactiva se considera que dicho
registro no ha producido los efectos senalados en la LM, desde el principio, al entender que
nunca fue concedida de forma valida. No obstante, existen dos excepciones a ese efecto
retroactivo, sin perjuicio de la pertinente indemnizacién de dafios y petjuicios en caso de que
el titular de la marca hubiera actuado de mala fe™:

— Resoluciones sobre violacion de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa

juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaraciéon de nulidad.
— Contratos concluidos antes de la declaracién de nulidad en la medida en que hubieran

sido ejecutados con anterioridad a esa declaracion.

El articulo 51.1 de la LM describe las causas de nulidad absoluta: “E/ registro de la marca podra
declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Espaniola de Patentes y Marcas o mediante
demanda reconvencional en una accion por violacion de marca:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el articulo 5 de la presente 1 ey.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe”.

72 Guia de la OMPI de solucién de controversias en materia de nombres de dominio. (s/f). Wipo.int.
Recuperado el 15 de abril de 2024, de https:/ /www.wipo.int/amc/es/domains/guide/

73 Art. 51.4. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

4 Art. 60. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
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La accion de nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible, y cuenta con una
excepcion: cuando una marca se hubiera registrado incumpliendo el articulo 5.1 letras b), c)
o d) (marcas que carezcan de caracter distintivo, marcas descriptivas y que se compongan
exclusivamente de indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje comun
o en las costumbres leales y constantes del comercio), si antes de la fecha de presentacion de
una solicitud de nulidad la marca hubiera adquirido un caracter distintivo no podra ser
declarada nula. Esta accién tiene caracter irrevocable. Estamos ante el caso ya mencionado
previamente de la distintividad sobrevenida o “secondary meaning” por la que un signo
puede ser registrado cuando haya sido utilizado como marca durante un tiempo suficiente y
de una manera que permita a una parte significativa del publico objetivo conocer la

procedencia empresarial de la misma y distinguir sus productos de los de otras empresas.

Algunos de los factores que el TJUE enumer6 en la sentencia de 4 de mayo de 1999, caso
Windsurfing Chiemsee, que debian tenerse en cuenta para determinar si un signo puede
protegerse como marca por haber adquirido distintividad sobrevenida son:

- La cuota de mercado

Intensidad, extension geografica y duracion de la marca

- Importancia de las inversiones realizadas por la empresa con el fin de promocionar
la marca

- Declaraciones de Camaras de Comercio e Industria u otras asociaciones

profesionales

A la hora de reconocer la distintividad adquirida de un signo a nivel registral las cuestiones
fundamentales se centran en el uso efectivo previamente comentado y en las pruebas y
evidencias que el solicitante puede aportar para defender su reivindicacion de distintividad

adquirida.

Las pruebas presentadas por el solicitante sobre el uso efectivo deben ser claras y
convincentes y deben centrase en la extension territorial y cuantitativa del uso, asi como en
la efectividad del mismo. El objetivo es una percepcion por parte del consumidor de la marca
como elemento identificativo de productos o servicios especificos procedentes de una

empresa determinada, y no como un mero signo descriptivo y carente de distintividad.
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Algun ejemplo de signos que han sido concedidos como marcas tras el analisis de la prueba
aportada para acreditar la distintividad adquirida por el uso son: M 3096684 para cacao en
polvo de la clase 30 y M 4046675 para crema cosmética para la piel de la clase 3 del
Nomenclator Internacional de Niza. En otros casos las pruebas pueden ser insuficientes para
acreditar la identificacién o asociacion de un signo con la procedencia empresarial de los
productos o servicios, como puede ser el caso de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2013, recurso 4301/2012

Orange.”

Mientras que en el articulo 52.1 se recogen las causas de nulidad relativa: “E/ registro de la
marca podrd declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Espariola de Patentes y Marcas o

mediante demanda reconvencional en una accion por violacion de marca cuando contravenga lo dispuesto en

los articulos 6, 7, 8, 9 y 10”.

La accién de nulidad relativa cuenta con una excepcion en cuanto a la legitimidad para
solicitar la accion. El titular que haya prestado expresamente su consentimiento al registro
de la marca susceptible de nulidad relativa o teniendo conocimiento de la existencia de una
causa de prohibicion relativa haya tolerado el uso de la marca posterior registrada durante un

periodo de cinco afios consecutivos, no podra solicitar la nulidad de la marca posterior.

3.3.2.  Cadncidad
Otro supuesto de extincion de una marca registrada es el recogido en los articulos 54 a 57 de
la LM, donde se expresa la posibilidad de declaracién de caducidad tanto por los Tribunales

como por la OEMP, segun el motivo.

Las causas que originan la caducidad de una marca son variadas, algunas se recogen el articulo
54.1, pero también cabe caducidad por falta de renovaciéon conforme a lo previsto en el

articulo 32 o por objeto de renuncia total o parcial de la marca por el titular.

Las causas del articulo 54.1 son:
a)  “cuando la marca hubiera sido usada conforme al articulo 39 de la LM el cual establece la

obligaciéon de uso de marca. En caso de que el titular no haga un uso efectivo del

> OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS, (2022, febrero), “Guia de Examen Probibiciones
Absolutas de Registro”. Cit.
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derecho de marca en Espafia en el plazo de cinco afios desde la fecha de su registro

se le emplearan las sanciones reconocidas en la ley, entre otras la caducidad.

La normativa espafiola no define qué actos concretamente cumplen con la definicion
de uso efectivo, por lo que para determinar si realmente se ha hecho un uso efectivo
de la marca habra que estar al caso concreto. Jurisprudencialmente son cuatro los

. . . - g
factores que se han tenido en cuenta para determinar si ha existido un uso efectivo™:

- Lugar: en este caso hablamos de marcas espafiolas por lo que serd necesario
que el uso efectivo de la marca sea en el territorio nacional o en parte de €L
La Sala 15* de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso 238/2021,
ECLLES: APB:2021:235 consideré que el uso efectivo de la Marca Espafiola
se estaba dando y era suficiente por el hecho de realizar publicidad por la

empresa de servicios hoteleros prestados en México.

- Tiempo: como ya se ha comentado el uso efectivo debe darse en el plazo de
cinco afios desde la fecha de su registro. No se exige que el uso sea
continuado, pero si que sea constante, es decir, que no se haya suspendido

durante mas de cinco afios.

- Alcance o magnitud del uso: valorandolo a través de magnitudes como el
volumen comercial, frecuencia de actos de uso, intensidad de uso... No se
exige un volumen minimo de ventas o cifras de negocio, pero si, que dada la
situacién del mercado y las peculiaridades de sus productos y servicios en el
que opera, que el titular de la marca haya tratado de conseguir una posicion
comercial. El Tribunal de Justicia (UE) en sus sentencias C-40/01, Minimax
y C-259/02, LaMet, sefial6 que el uso de la marca no podra ser simbélico,
sino que sus productos debfan ser usados en el mercado de productos y
servicios protegidos por la marca y sin necesidad de que el uso sea

cuantitativamente significativo.

76 ROBLES, E. (2023, enero 13). “Caducidad por falta de uso de una marca en Espaiia. Uso efective”. ClarkeModet.
https:/ /www.clatkemodet.com/novedades-legislativas/ caducidad-pot-falta-de-uso-de-una-marca-en-espana-
uso-efectivo/
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- Naturaleza: la marca debera dirigirse al mercado con la misma presentacion
con la que fueron registrados y ha de usarse para los mismos productos y/o
servicios para los que se registrd. Es decir, no supone un uso efectivo el uso
decorativo, el uso con fines promocionales entregados a los empleados o a la
venta interna de la empresa (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de

27 de septiembre de 2007, T-418/03).

b)  “Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designacion usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada. Estas situaciones
suelen darse en marcas que fueron pioneras en su sector en el pasado, pero
actualmente dejan de ser percibidas por el consumidor medio como una marca
registrada, convirtiéndose su nombre en una denominaciéon genérica. Algunos

ejemplos son “Kleenex” o “Aspirina”"”

. El principal efecto de esta causa es la
cancelacion del registro, pasando el sigho a dominio publico y siendo de libre uso

port terceros, y la imposibilidad de nuevo registro.

Grandes empresas como Bimbo, con sus productos Donuts o el pan de molde, han
tenido que destinar importantes sumas de dinero en campafas publicitarias
enfocadas en recordar al consumidor sus marcas y las cualidades unicas que las
distinguen, para que no asocien su marca con el producto general y no devengan

vulgarizadas.

¢)  Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera
hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca
pueda inducir al priblico a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia

geogrdfica de estos productos o servicios”.

Aligual que en el caso de la nulidad, si la causa de caducidad solamente afecta a una parte de
los productos o servicios para los que fue registrada la marca, esta solo producira efectos

sobre ella.

77 El medicamento fabricado por la farmacéutica Bayer y que fue registrado como marca “Aspirina” ha
devenido vulgarizada en EEUU por el uso habitual que se ha hecho por parte de los consumidores. En Europa
adn sigue vigente la marca gracias a los esfuerzos del fabricante para defender el signo.
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Como consecuencia de la caducidad de una marca, tal y como se recoge en el articulo 55.2
de la LM, estas dejaran de producir efectos juridicos desde el momento en el que se

produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.

4. PROTECCION DE LLAS MARCAS

4.1.  Falsificacion
La falsificaciéon de productos esta a la orden del dia afectando en gran medida al mundo de
las marcas y mas atn al sector de la moda. Puesto que es un tema muy extenso vamos a
introducirlo y a estudiar tinicamente aquello que esta relacionado con el objeto del trabajo,
ademas en la dltima parte veremos un caso de falsificacién de marcas para ver como afecta
de forma practica este problema al mundo de las marcas. Con el avance de la tecnologia y el
auge del comercio electrénico la venta de falsificaciones se ha disparado ocasionando

consecuencias negativas tanto para las marcas como para los consumidores.

LLas marcas veran perjudicada su reputacion con esta practica y deberan invertir recursos en
la lucha contra la falsificacion y la proteccion de sus derechos. Ademas, para los
consumidores puede representar un riesgo para su salud y seguridad al adquirir productos
que no cumplen con las exigencias de la marca.

La concienciacion juega un papel clave en la lucha contra las falsificaciones. Promover el
respeto en el mercado a la propiedad intelectual e incentivar el consumo responsable, asi
como practicas para que los consumidores sean capaces de identificar productos falsificados

y sean conscientes de los riesgos asociados, son aspectos fundamentales.

Por otro lado, las autoridades han tomado medidas contra las falsificaciones y sus
vendedores, aunque la aplicacion en el ambito digital sigue suponiendo un verdadero desafio.
La OEPM define la falsificacion como “La incorporacion o reproduccion de los elementos esenciales
qute componen una marca, un diseno o una patente, cuya existencia es evidentemente conocida por el infractor,
sin el consentimiento de su titular, en los productos o servicios protegidos por las distintas modalidades de
Propiedad Industrial (Pl) de forma idéntica o de una forma que no pueda diferenciarse de la original, para

la comercializacion de los mismos™".

8 OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS. “:Qué es una falsificacién?”
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En relacion con la falsificacion encontramos el término pirateria. El diccionario panhispanico
del espafiol juridico define la piraterfa como “Infraccion de los derechos de propiedad
intelectual e industrial”.

La EUIPO junto con la OCDE desarrollaron un informe en 2019 acerca de las tendencias
en el comercio de productos falsificados y pirateados”. En ese afio el comercio internacional
de productos falsificados y pirateados se estimaba en hasta 460 mil millones de euros.
Aumentando la proporciéon de productos falsificados en el comercio mundial de un 2,5%
que se estim6 en 2016 a 3,3%. Del total de las importaciones de la UE, el 6,8% correspondia

a productos falsificados y pirateados, siendo la cifra en euros de hasta 121 mil millones.

El director ejecutivo en ese momento de la EUIPO, Christiam Archambeau, sefnalé: “La
falsificacion y la pirateria representan una gran amenaza para la innovacion y el crecimiento economico, tanto
a nivel de la UE como global. El aumento en la proporcion de productos falsificados y pirateados en el
comercio mundial es profundamente preocupante, y claramente exige una accion coordinada, a todos los niveles,

para ser abordada en su totalidad’.

Como ya se ha mencionado, desde las autoridades se deben de desarrollar acciones para

prevenir e interceptar estas actuaciones ilicitas.

Las aduanas son el primer filtro que deben pasar estos productos falsificados, pues la mayor
parte llegan de fuera de la UE. Ante el conocimiento o sospecha de estas practicas que
vulneran los derechos de propiedad industrial es aconsejable pedir a la aduana espafiola la
solicitud de intervenciéon aduanera de marcas. El solicitante puede ser un ciudadano o
empresa que de forma telematica o en las oficinas de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria presenta el modelo aprobado en la normativa comunitaria (Anexo II del
Reglamento CE (CE) n°® 1891/2004, de la Comisién). El érgano responsable es la AEAT
que en el plazo de 30 dias habiles puede conceder o denegar la intervencién. Ademas, contra
estos hechos delictivos en fundamental denunciar ante los Agentes de Policia Nacional,

Municipal o la Guardia Civil.

Para estar atentos a los constantes cambios que surgen en el mercado en relacion con estas

practicas ilicitas las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado suelen solicitar ayuda a las

9 Este informe se puede ver: https://euipo.europa.eu/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 goods en.pdf
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empresas, que mediante cursos de formacion les ensefiar a reconocer falsificaciones para

perseguir estos delitos, pues quién mejor que ellas mismas para saber como funcionan sus

negocios y productos.

Tenemos una normativa de desarrollo que cabe mencionar en la que se regula en grandes

rasgos la inspeccion, incautacion y destruccion o salida del mercado de los bienes de marca

falsificada:

Ley 19/20006, de 5 de junio, pot la que se amplian los medios de tutela de los detechos
de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar
la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios. Esta ley que tiene por objeto lo
expuesto incide directamente algunas leyes especiales como son La Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Patentes, Ley de Marcas
y Ley de proteccion juridica del Disefio Industrial. En lo que atafie a la Ley de Marcas
que es la que hemos estado estudiando en el presente trabajo, la Ley 19/2006
modifica la LM estableciendo que para el calculo de la indemnizacién por dafios y
petjuicios por infracciéon del derecho de propiedad industrial la Ley configura dos
modulos de calculo alternativos:

e Calculo de forma acumulativa de: las consecuencias econémicas negativas
sufridas por la parte perjudicada (lucro cesante y dafio emergente) y del dafio
moral, que tiene lugar siempre y en todo caso.

e Hstablecer la cantidad a tanto alzado, basada en la remuneraciéon que habria
percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorizaciéon para

utilizar el derecho de propiedad industrial en cuestion.

Lo que se trata con esta Ley es establecer lineas de actuaciéon para resolver las
dificultades que surgen en la practica a la hora de investigar y perseguir las
infracciones de los derechos industriales e intelectuales con el objetivo de que estas

acciones se erradiquen.

Recomendacion (UE) 2024/915 de la Comision, de 19 de marzo de 2024, sobre
medidas destinadas a luchar contra la falsificacion y a reforzar la observancia de los
derechos de propiedad intelectual e industrial. La Comisién trata con esta
Recomendaciéon de mejorar el respeto a los derechos enunciados impulsando la

colaboracién entre los titulares de los derechos, los proveedores de servicios y las
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fomentando, ademas, el uso de las nuevas

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologias.

- Reglamento (UE) n° 608/2013 del Patlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio
de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de
los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n°
1383/2003 del Consejo. Este reglamento se centra principalmente en los
procedimientos de intervenciéon que deben seguir las autoridades aduaneras cuando
identifiquen mercancia que entra en el territorio de la UE que pueda vulnerar el
derecho de propiedad industrial o intelectual. Gracias a las actuaciones realizadas por
el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, que constituyen las llamadas
medidas de frontera, se han intervenido numerosos articulos falsificados evitando
que puedan ser comprados en el mercado interior, siendo de ayuda estas actuaciones

en la lucha contra la piraterfa.

- El Cédigo Penal en su art. 274 recoge las penas para los delitos de falsificaciones

La OEPM ha publicado el Plan Estratégico 2017-2020 y el actual Plan Estratégico de la
OEPM, 2021-2024 que nutre e impulsa la normativa europea y nacional. El actual Plan se
centra en 5 objetivos generales que son: promover un uso estratégico de la Propiedad
Industrial, favorecer la investigacion, el desarrollo y la transferencia de tecnologfa, contribuir
a la gobernanza intelectual multinivel de la propiedad industrial e impulsar la lucha contra la

falsificacion y la vulneracion de los derechos de Propiedad Industrial.

A nivel nacional contamos con el Plan Nacional para la Lucha Contra la Venta de Productos
Falsificados y pata la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial (2023/20206) en
el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en coordinaciéon con la OEPM trata

de dar respuesta a las infracciones de los Derechos de la Propiedad Industrial presentes en

el S.XXI.

Estas disposiciones y otras han constituido un sistema de filtrado en frontera, incautacién y
retirada del mercado por venta sin marca, destruccioén o entrega a caridad para la lucha contra

las falsificaciones.
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4.2.  Tipificacion Penal
Este tipo de actividades estan tipificadas en el Codigo Penal, que introdujo reformas en 2015
para los delitos que nos atafien. Principalmente hablaremos de los delitos contra la propiedad
industrial, aunque en estas practicas pueden estar presentes otros como el delito contra la
propiedad intelectual, blanqueo de capitales, la pertenencia a una organizacién criminal,

evasion de impuestos...

Delitos contra la propiedad industrial: regulados en los articulos 273 a 277 que protegen el

derecho a la explotaciéon exclusiva por el creador del titulo industrial registrado (ya sean

patentes, marcas o diselos).

Los requisitos que se exigen que deben estar presentes de forma simultinea para que se
configure un delito contra la propiedad industrial son: que el titulo industrial haya sido
registrado y que haya un tercero haciendo uso del bien sin la autorizacion del titular y con

fines comerciales o industriales actuando con dolo.

En particular para las marcas se encuentra regulado en el articulo 274 estableciendo que el
tercero sin consentimiento que fabrique, produzca, importe, almacenes, distribuya o
comercialice productos o servicios con signos idénticos o confundibles a los de una marca
registrada, con un fin industrial o comercial, estara cometiendo un delito contra la propiedad
industrial. En todos los casos se considera que el infractor actiia con dolo pues conoce que
existe el Registro de Propiedad, pero aun asi lleva a cabo su practica. Y la pena aparejada a
estos casos es de uno a cuatro afios de prisién y multa de doce a veinticuatro meses o de seis

meses a tres afos de prision cuando se realicen al por menor.

En el caso de la venta ambulante u ocasional de los productos ya mencionados la pena sera
de prision de seis meses a dos anos. Aunque cabe pena de multa de uno a seis meses o
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta dias si asi lo determina el
juez, atendidas las circunstancias particulares, en funcién de la cuantfa econémica obtenida
o que hubiera podido obtener y siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del

articulo 276 (destinado a la modalidad agravada de este tipo de delitos).
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4.3. Procedimientos extrajudiciales
Debido al comercio electrénico y las facilidades que ofrece, consecuencia en parte al
anonimato, se ha incrementado mucho el mercado de las falsificaciones. Es por ello por lo
que las propias plataformas de internet y la OMPI han ideado procedimientos extrajudiciales

en defensa de la marca.

En primer lugar, trataremos los llamados take down request. Estos son procedimientos

extrajudiciales que permiten luchar contra los usos no autorizados en internet cuya finalidad

es la proteccion de los usuarios y de los titulares de las marcas registradas.

El origen de estos procedimientos, centrados en los prestadores de servicios y motores de
busqueda de internet para eliminar, retirar o bloquear el contenido infractor se encuentra en
la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital del ano 1998. En el afio 2000 se elaboré en el
plano de la Unién Europea la Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos de los
servicios de la sociedad de la informacién, en particular, el comercio electrénico en el
mercado interior. La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la informacién y de
comercio electronico, incorporé al ordenamiento juridico espafiol esta Directiva y
patcialmente la Directiva 98/27/CE, relativa a las acciones de cesacion contra las conductas

que contravengan la proteccioén de los consumidores.

El objetivo de los take down request es la eliminacién de la informacion errénea o ilegal que

se presta en las plataformas de internet.

Las ventajas de este procedimiento es la simplicidad, rapidez y eficacia con la que se actda
contra la informacion ilegal, irrelevante u obsoleta que proveedores pueden dispensar a través
de servicios de internet o motores de busqueda. Por ejemplo, Google en estos casos suele

dar una respuesta en dos o tres dias.

Como todo, también tiene inconvenientes y es que para poder acceder a este procedimiento
es necesaria la estricta sujecion a la politica de cada plataforma. Cada plataforma tiene su
propia politica, pues no esta estandarizado, aunque grandes plataformas como Linkedin,
Facebook, Google Ads o Instagram lo tienen integrado. Ademas, no cabe recurso al no ser

un procedimiento judicial y no es posible obtener una indemnizacién por dafios y petjuicios.
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Los requisitos habituales que se tienen que dar para iniciar la solicitud de aviso y eliminacion
son:

- Identificacién de quien reclama: bien el titular o mediante un representante con poder
suficiente para actuar en nombre de la empresa, pero no puede ser un tercero
interesado.

- Identificacion del contenido: mediante el url por ejemplo

- Se debe probar la titularidad de los derechos vulnerados, en el caso de la marca los
derechos de registro

- Aportar unos datos de contacto

- Cumplir con la politica de la plataforma

- Y tener en cuenta que esta solicitud tiene el valor de una declaracién jurada

Es una practica habitual entre las marcas. Por ejemplo, la platatorma Twitter (ahora X) aceptd
un take down request solicitado por la marca Vogue al conocer que una discoteca estaba
utilizando el nombre de su marca para hacer publicidad y beneficiarse del renombre que

posefa la empresa de moda.

En segundo lugar, veremos que también es posible proteger una marca registrada ante la
OMPI mediante los procedimientos relativos a la politica UDRP centrados la solucién de
controversias en materia de nombres de dominio®. En este caso estamos hablando de
proteccion de nombres de dominio que no son propiamente marcas sino direcciones que

pueden tener un uso comercial y de bloqueo.

El nombre de dominio son direcciones de internet faciles de recordar y utilizados para
identificar una direccién IP de otra. Se introducen en la barra URL de un navegador y redirige
a una pagina web. Normalmente incorporan un nombre comercial o marca para identificar

la empresa que hay detras seguido de un dominio genérico o geografico de nivel superior.

Por ejemplo: “zara.es”, utilizan extensiones de dominio geograficos que indican el pafs o
territorio supranacional al que va dirigido el nombre de dominio. Se forman con dos letras
con los cédigos de pais asignados por la ISO 3166-1. Otro ejemplo es “prada.com”, donde

la extensién de dominio es de tipo genérico y son creados para identifica la actividad del sitio

80 . - . . - o
Guia de la OMPI de solucién de controversias en materia de nombtres de dominio. (s/f). Wipo.int.

Recuperado el 22 de abril de 2024, de https:/ /www.wipo.int/amc/es/domains/guide/
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web. Constantemente se crean nuevos genéricos sectoriales como “.fashion”, “.clothing”

para disefiadores de moda, tiendas o desfiles.

En cuanto a la proteccién del nombre de dominio, rige el principio de prioridad registral, y
solo tras la demostracién del uso desleal se puede recuperar el dominio, por ello a veces se
recomienda registrar primero el nombre de dominio y mas tarde de la marca. El registro del
nombre de dominio no otorga un derecho como es el caso del registro de una marca, aunque
en HEspafia el uso del nombre de dominio con funcién marcaria podria otorgarlo al

convertirse en una marca nototria no registrada.

En el articulo 34.3 de la LM se recoge, como uno de los efectos del registro de marca y de
su solicitud, el derecho a prohibir usar el signo en redes de comunicacion telematicas y como
nombre de dominio. Por ello existen los procedimientos extrajudiciales ante la OMPI para
salvaguardar los derechos de los titulares de marca y cuyos objetivos son transferir el nombre

de dominio al titular de la marca o cancelatlo.

Los requisitos principales son claros: se requiere una identidad o similitud del nombre de
dominio con la marca, que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses

legitimos, que el nombre de dominio esté registrado y/o® que haya actuado de mala fe.

Las ventajas son la rapidez (resolucion en un plazo de 60 dias), a nivel econémico es mas
beneficioso pues es menos costoso que los procedimientos judiciales y tiene un ambito de
aplicacién internacional no cerrando la opcion de acudir a la via judicial paralela o
posteriormente. Por contraposicion, el alcance de las decisiones es limitado y hay una
restriccion de los presupuestos para su aplicacion, pues la OMPI solo entra a decidir sobre
el nombre del dominio y si este tiene algun parecido o no con una marca registrada, pero no

sobre el contenido.

Para colaborar a dibujar una imagen mas clara de esta situacion, veamos el caso n® DES2010-
0046. Inditex S.A acudi6 a este tipo de procedimiento contra Vektel Trade S.I. que habia
registrado y estaba utilizando para una web con contenido pornogrifico el nombre de

dominio “zara.com.es” aprovechandose del renombre de la marca y desviando internautas

81 En el caso de nombre de dominio de tipo genérico de nivel superior se requieren ambos criterios y en los de
tipo geografico de nivel superior solamente que se dé uno de ellos.
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que querfan comprar en la empresa textil pero que sin querer entraban en la otra. I.a empresa
espanola Inditex sefalizaba que no tenfan ningun problema con la prestacién de este tipo de
servicios, pero que no se hiciera a expensas de la marca registrada de la que ellos eran titulares

y solicitaba que el nombre de dominio fuera transferido a ellos.

El pronunciamiento de la OMPI en este caso se basé en los derechos anteriores adquiridos
por la demandante que era titular, entre otras, de numerosas marcas internacionales,
comunitarias y nacionales que estaban en vigor y que eran coincidentes con la denominacion
que era el objeto del nombre de dominio controvertido. Ademas, habfa una identidad clara
de signos y no habia interés por el demandado en desarrollar una actividad comercial
valiéndose de sus méritos pues no adopto medidas para evitar la confusiéon o asociaciéon con
la marca textil. Por ultimo, declaré que Vektel Trade habia registrado y usado de mala fe el
nombre de dominio obteniendo un lucro econémico a expensas del titular, y causandole una
desviacién de usuarios y desprestigio. Por lo que el nombre de dominio fue transferido a

Inditex.

5. EL COLOR COMO MARCA

Una vez que hemos visto una exposicion general del régimen de la marca me parece
interesante centrarnos en el registro del color como marca y cémo la ley ha ido

evolucionando para permitirlo.

En la Ley de Propiedad Industrial, de 16 de mayo de 1902, no se reconocia, pero tampoco
se negaba, la posibilidad explicitamente del reconocimiento del color Gnico como marca. En
el afio siguiente se elaboré el Reglamento que desarrollaba dicha Ley en el cual ya se prohibié
tal posibilidad. El Estatuto sobre la Propiedad Industrial promulgado en 1929 se limitaba a
rectificar lo establecido en el Reglamento, en lo referido al registro del color como marca.
Aunque cabia una excepcion y es que, aunque una de sus prohibiciones expresas era el
registro del color unico como marca, se permitia el del color de las divisas de reses bravas y

los orillos de los tejidos.82

82 MARTINEZ MIGUEZ, M.M. “Actas de derecho industrial 'y derecho de autor”, tomo 8, 1982, p. 151.
54



En 1988 se aprobé la Ley 32/1988 de Marcas, antecesora de la Ley de Marcas actual en la
que se recogia como prohibicién absoluta para el registro de una marca el color tnico por si

solo, pero se permitia si estaba delimitado por una forma determinada.

Tanto en Europa como en Norteamérica se produjo un cambio importante y es que a mitad
de los afios 80 se introdujo la posibilidad de registrar el color unico, “la posibilidad de que

una marca se integrara por el solo color de un producto o de su envase”.®

En Europa con la promulgacion de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1993
y del Reglamento (CE) 40/94, de 20 de diciembre de 1993 se introdujo un nuevo concepto
de marca en sus articulos 2 y 4 respectivamente que recogia que “podrian constituir marcas
todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica [...] a condicion de que
sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra”. Es

decir, se daba cabida a que el color pudiera constituirse como marca.

Estas normas comunitarias tuvieron mucha repercusion en las normativas estatales europeas,
pues los estados miembros tenfan la obligaciéon de elaborar su normativa siguiendo los
principios recogidos en la legislacién comunitaria. En Espafia el efecto no fue el mismo pues
la Ley que regfa en esos momentos era la ya comentada LM 1988. No fue hasta la actual Ley
de Marcas que se introdujo en el concepto de marca el requisito de representacion grafica y

se eliminé la prohibicién absoluta y explicita del color como marca.

Fue con la modificacion que suftié esta Ley, debido al Real Decreto-ley 23/2018, por la que
el actual articulo 4 LM permite explicitamente la posibilidad del registro del color como
marca. Con esta nueva redacciéon se elimina el requisito de representacion grafica,
perdurando como esencial el requisito de distintividad. Este requisito en el caso del color ha

resultado un tema complicado.

Por un lado, se ha llegado a afirmar que el color por si solo no tiene capacidad distintiva, sino
que tiene que ir ligado a una forma concreta, es decir, el color actia como accesorio de la
forma a la hora del registro de tal signo. La doctrina que defienda tal teorfa argumenta que:

“el color carece por si mismo de caracter distintivo originario, porque, como todo producto

83 PELLISE CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “La proteccion del color sinico como marca en el derecho
comunatrio” en Revista de Derecho Mercantil, n® 229, 1998, p. 1102
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ha de tener una coloracién u otra, inicialmente lo que el consumidor ve en el color per se es
la sola coloracién del producto, sin otro significado intelectual, guarde o no relacién con el

producto sea cual sea el significado que le haya querido atribuir la empresa”.**

En cambio, otra parte de la doctrina defiende que, aunque a primeras el color no pueda
identificar a un tipo de producto de una empresa determinada, con el uso puede adquirir ese
caracter distintivo, que es lo que conocemos como “secondary meaning”. Entre aquellos que
defienden esta postura encontramos PELLISE CAPELL.] y SOLANELLES BATLLE. M.T
los cuales argumentaban “Lo cierto es que resulta muy dificil reconocer in abstracto poder
distintivo originario del color unico. Aunque es verdad que originariamente puede servir para
diferenciar unos productos o servicios de sus similares, es muy dificil que por si solo, y sin el
concurso de otro signo que lo auxilie, llegar a indicar desde el primer momento el origen del
producto. De hecho, los ejemplos constatados en la jurisprudencia comparada han implicado
siempre casos en los que el color habfa sido ampliamente usado, y alcanzado y probado, por

ello, sobradamente el secondary meaning”.*’

Por otro lado, la problematica surgida en relaciéon con el color viene determinada por la
limitacién de colores, pudiendo entender que el registro de un color como marca puede llegar
a significar la monopolizacion de ese color por una empresa dando lugar a desventajas a los
competidores del mercado. Esta teorfa hundia sus bases en la prohibicion del articulo 126
del Estatuto sobre Propiedad Intelectual, entendiendo la doctrina que “esta prohibicion se
explica por el hecho de que los colores fundamentales y puros son escasos v, si se concedieran
derechos de marca sobre ellos, el empresario se convertiria en titular de un monopolio sobre
el color en cuestion, pudiendo prohibir a sus competidores su utilizaciéon por usurpacion de
marca.”* Dada esta negativa se plante6 una solucion, aceptar el no registro o denegacion de
los colores fundamentales como marca y aceptar el de las tonalidades y matices de ellos al
ser ilimitados®’. Pero esta solucién no cuajé y se acabd denegando pues se llegd a la

conclusion de que las tonalidades entre si se parecen tanto que son muy dificiles de distinguir

84 Esta es la doctrina americana a la que aluden PELLISE CAPELL.] y SOLANELLES BATLLE. M.T en
(1998) “La proteccion del color sinico como marca en el Derecho Comunitario”, cit. pp. 1147-1148

8 PELLISE CAPELL, J. Y SOLANELLES BATTLE, M.T, (1998) “La proteccion del color sinico como marca en el
Derecho Comunitario”, cit p. 1149

8 PELLISE CAPELL, J. y SOLANELLES BATLLE, M.T., “Hacia la proteccion del color sinico como marca: nna
propuesta de lege ferenda desde la experiencia juridica comparada”, en Revista de derecho mercantil, n® 230, 1998, p.
1569.

87 En este sentido véase la critica que realiza MARTINEZ MIGUEZ, M.M., “La protecciin del color sinico como
marca en el Derecho espaiiol”, en Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo 8, 1982, pp. 132-135.
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tanto por los consumidores como por los tribunales, pues la percepcion humana de los
colores es limitada y podia producir confusién si dos empresarios registraban tonalidades
cercanas. Ante esta negativa se traté de buscar una posible soluciéon como la de exigir, en
caso del registro de una tonalidad, la de las tonalidades mas préximas para evitar el riesgo de
confusién ya mencionado, pero se acabd concluyendo que de esta forma se volvia al inicio,

a la posible monopolizaciéon de un color fundamental.

Con el actual Real Decreto 306/2019 se establece una prevision para el registro de un color
como marca, segin su articulo 2.3.f) cuando se pretenda registrar una marca de tipo color
segun la cual se debera representar por la “presentacién de una reproduccion de color y una
indicacién de dicho color por referencia a un cédigo de color generalmente reconocido”.
Este precepto no es mas que una reproduccion de las directrices de la EUIPO, en las que,
ademas, se recoge que el codigo de reconocimiento es conocido generalmente como

“Pantone™.

5.1. Caso Louboutin
Este es uno de los casos mas conocidos en relacion con el registro de un color como marca,
y como tal muy importante debido a que “supuso un punto de inflexién en el derecho de la

propiedad industrial aplicada a la industria de la moda”®.

En primer lugar, hablaremos del pronunciamiento del TJUE acerca de la pretension de
Christian Louboutin sobre el registro como marca del color rojo aplicado a la suela de un
zapato de tacon alto. Ademas, trataremos de recientes litigios que han tenido lugar en el

marco comunitatio e internacional relacionados con el mencionado caso.

5.1.1. Descripcion de los Hechos
Fue en el afio 2010 cuando el conocido disefiador de calzado y moda Christian Louboutin
registré ante la Oficina de la Propiedad Industrial del Benelux la marca descrita como “Marca
consistente en el color (Pantone 18-1666TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como
muestra la imagen” en ella se mostraba punteado el contorno del zapato que no forma parte

de la marca, pues su unica finalidad era poner en relieve la posicién de la marca”. En 2013 la

88 PROXAS ROIG, N. Y VIDAL VALLMANA, L. “Caso Louboutin: el color como marca de la industria de
la moda”, en Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, n° 84, 2018, p.77.
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marca fue ampliada, limitando el ambito de proteccion de la marca a “los zapatos de tacon

alto (con excepcién del calzado ortopédico)”.

En 2013 tuvo lugar la lucha por la marca de la suela roja entre Louboutin y Van Haren. Van
Haren es una cadena holandesa de venta de calzado al por menor que estuvo vendiendo
zapatos de tacon con la suela de color rojo, es decir, con las caracteristicas de la marca

registrada por Louboutin.

Ante esta practica, Louboutin incod una accién por violacién de su marca registrada ante el
Tribunal de Primera Instancia de la Haya. El Tribunal dicté sentencia parcialmente

estimatoria de lo que el demandante pretendia.

Van Haren formul6 oposicion alegando la nulidad de la marca en base al articulo 3.1 letra e)
iii), de la Directiva 2008/95/CE, alegando que se trataba de una marca figurativa

bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.

El Tribunal neerlandés indicé que no se podia tratar de una marca figurativa bidimensional
pues en base a la descripcién y como se mostraba en la imagen entregada en el momento del
registro, el color rojo estaba “indisociablemente vinculado a una suela de zapato de tacon
alto”. Por otro lado, el Tribunal expuso que en 2012 se realizé un estudio en el que los
resultados mostraron que en los paises que forman el Benelux (Bélgica, Paises Bajos y
Luxemburgo) una parte considerable de consumidores de zapatos de mujer de tacén alto
podian identificar y distinguir los zapatos de Christian Louboutin debido a su caracteristica
suela roja, del resto de zapatos de tacon alto fabricados por otras empresas. Como
consecuencia, se concluy6 que dicha caracteristica reportaba a los zapatos comercializados
por Louboutin un valor considerable, al estar presente a la hora de tener que elegir en la

compra de zapatos de tacon alto.

El Tribunal neerlandés declaré que, si debido a que la marca controvertida consistia en un
color aplicado a una suela de zapato, es decir, coincidfa la aplicacién en un elemento del
producto, podia recaer en ella la prohibicién del articulo de la Directiva anteriormente citada
y en tal caso tendria que ser declarada nula. Ante el interrogante de si el concepto de “forma”
en dicha normativa “se limita a las caracteristicas tridimensionales de un producto, como son

el contorno, las dimensiones y el volumen, o si comprende otras caracteristicas no
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tridimensionales de un producto”, el tribunal neerlandés decidié presentar una cuestion

prejudicial ante el TJUE para que se pronunciase sobre la interpretacion del articulo.

5.1.2. Conclusiones del Tribunal
EL TJUE analiz6 si la marca era un signo constituido exclusivamente por la forma del
producto que diera un valor sustancial al mismo, siendo esto una prohibicién absoluta de
registro de la marca. Y se planteo si un color, aplicado en un lugar especifico constituye una
forma. Puesto que la Directiva 2008/95/CE no oftecia una definicion al concepto de forma,
el Tribunal acudio a la jurisprudencia y sefalé la sentencia de septiembre de 2014, Deckmyn
y Vrijheidfonds, (C-201/13, EU:C:2014:2132, apartado 19). En ella la Comisiéon Europea
seflalo que, en el concepto de Derecho de Marcas, el concepto de forma se entiende
generalmente “en el sentido de que designan un conjunto de lineas o de contornos que

delimitan el producto de que se trate en el espacio”.

Puesto que la marca no reivindicaba la forma del zapato sino unicamente la aplicacion de un
determinado color en un lugar especifico de la suela, pues la finalidad era indicar la parte del
zapato en la que se posicionaba la marca, el TJUE entendié que no podia considerarse que
el signo estuviera constituido por la forma. Por todo ello concluyé en su sentencia de 12 de
junio de 2018 que no podia considerarse que la marca incurria en la referida causa de

prohibicion y respaldé el registro de la marca de color del reconocido disefiador de zapatos.

El Tribunal de la Haya, competente para resolver, sigui6 las directrices del TJUE y fall6 a
favor de Louboutin. Ante este dictamen, Van Haren habfa infringido la marca registrada y ya
no podia fabricar ni comercializar zapatos de tacén alto con la suela roja dado que los

derechos exclusivos derivados del registro de la marca pertenecen a un tercero, a Louboutin.

5.1.3. Valoracion
Como ya se comentd, esta sentencia marcd un antes y un después en el registro de nuevos
tipos de marcas. El mercado esta en continua evolucion, las empresas buscan nuevas formas
de diferenciar sus productos y setrvicios y, en consecuencia, nuevas formas de acceder al
registro para proteger sus creaciones. Con esta sentencia el TJUE admitié la posibilidad de
que una marca pueda consistir en un determinado color aplicado en una parte especifica del

producto.
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Podemos diferenciar dos pilares en los que el TJUE basa su fallo. En primer lugar, delimita
el concepto de “forma”, pues la legislaciéon no contenfa una definicién, como: “un conjunto
de lineas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio”.
Especificando que un color per s¢ no puede constituir una forma al no ser que se delimite en

el espacio.

El TJUE ante estas precisiones sostuvo que lo que se perseguia con el registro de la marca
es la proteccién de color en un lugar especifico del producto y, que el contorno del zapato
no formaba parte de la marca, tal y como lo expresé en la descripcion de la marca Louboutin.
Por ello no podia ser objeto de la prohibiciéon expresa del articulo 3 de la Directiva

2008/95/CE.

Mi punto de vista es que, aunque el TJUE no lo haya afirmado expresamente, parece que la
marca en cuestion se puede concebir como una marca de posicion, que son ampliamente
admisibles en el Derecho de Marcas por la EUTPO. Como se ya ha comentado las marcas de
posicion consisten en la manera especifica en la que la marca (grafica, denominativa) se
coloca o aparece adherida en el producto. En este caso hablamos del color rojo adherido a
la suela de un zapato de tacon alto. A la hora de registrar una marca de posicion la solicitud
debe ir acompanada de una representacion que permita apreciar de forma clara el signo que
se pretende registrar como marca y la posiciéon concreta, tamafio y proporcion que ocupa

dentro del producto, actos que estan presentes en el relatado caso.

En segundo lugar, tiene también mucha importancia en el pronunciamiento del Tribunal
acerca de la distintividad adquirida por la marca, el hecho de que la mayoria de los
consumidores reconocen la marca por el color de la suela de los zapatos. Podriamos hablar
de que estamos ante una marca con renombre al ser conocida por una parte significativa del
publico interesado en sus productos. Con la suela roja de sus zapatos Louboutin cumple dos
funciones propias de las marcas renombradas: indicar el origen de los zapatos sus zapatos de
tacon alto con suela roja y una funcién publicitaria trasmitiendo una promesa o garantia a los
consumidores de una determinada calidad o imagen concreta propia de la empresa y
relacionada con el lujo, estilo de vida o exclusividad.

Bajo mi opinién, el hecho de que el color rojo de un zapato de tacén alto se asocie a
Louboutin y tantos consumidores medios puedan diferenciar la marca por dicha

caracteristica ya le hace merecedor de la proteccion marcaria.
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5.14.  Consecuencias en la Actualidad

Tras el registro de dicha marca han surgido diversos litigios:

- Louboutin vs Yves Saunt Laurent

En 2008, Christian Louboutin registr6é su marca de suela roja en zapatos de tacoén en Estados
Unidos. El conflicto se inicia en el afio 2011 cuando la empresa de moda Yves Saint Laurent
lanza al mercado unos zapatos de tacon monocromos en diferentes colores, entre ellos en

color rojo lo que causa el problema pues la suela estaba lacrada en el mismo tono.

Hubo numerosas negociaciones entre las prestigiosas firmas, pero siempre fallidas. Dicha
situacion derivo en que el equipo legal de Louboutin presenté una demanda por infraccion
de marca registrada y acto de competencia desleal ante un tribunal federal de Nueva York

contra la empresa de moda Yves Saint Laurent.

Louboutin alegd que ambas marcas comercializaban sus productos en los mismos lugares y
que era facil confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto. De esta
forma, Yves Saint Laurent se aprovecharfa injustamente de la buena voluntad, reputacion y

prestigio que Louboutin habia logrado durante mas de veinte afios confeccionando articulos

de moda de alta calidad.

El Tribunal de Primera Instancia concluyé que nadie puede ser duefio de una marca que
consiste unicamente en un color. Ante dicha sentencia, Louboutin recurtié la decision
argumentando que el tribunal no habifa aplicado correctamente un precedente existente
(Qualitex 514 U.S), en el cual el TS sostuvo “el color solo puede protegerse como marca si
actia como un simbolo que distingue los productos de una empresa e identifica su origen
sin necesidad de otra funcionalidad.” Es decir, con esa interpretacion se defendia que el color
era de hecho, capaz de cumplir con los requisitos legales para el registro de la marca si ha

adquirido un significado secundario a través del uso.

El Tribunal de Apelaciéon de EEUU afirmé que la suela roja de Louboutin habfa adquirido
un significado secundario como un simbolo distintivo que identifica la marca Louboutin,
siempre que la suela contraste con el color del zapato. Aun asi, Yves Saint Laurent gano la
batalla ya que se consider6 que la marca registrada no se extiende a los zapatos rojos

monocromaticos, que era el caso del modelo de Yves Saint Laurent.
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- Louboutin vs Eizo Collection Co., I.td.

Los hechos de este caso son que Eizo Collection Co., sociedad japonesa, empezd a
comercializar zapatos de mujer con suelas de goma de color rojo que llevaban la marca
denominativa “EIZO” en el mes de mayo de 2018. En consecuencia, Louboutin los
demandé por infraccién de marca y solicit6 la destruccion y retirada del material infractor,

asf como una indemnizacién por dafios y perjuicios.

Es importante precisar que Louboutin solicito el registro de su marca de suela roja en el afio
2015, pero en ese momento todavia estaba pendiente de registro porque la Oficina de
Patentes de Japon consideraba que no tenfa caracter distintivo, ni intrinseco ni adquirido por

el uso.

El Tribunal de Distrito de Tokio considerd que la marca del color rojo en la suela del zapato
no tenfa la reputacion ni la popularidad suficiente en Japon y que no era apta para identificar

el origen empresarial del zapato.

Segun el Tribunal, el color rojo se utiliza habitualmente en los zaparos para mejorar la
apariencia estética y atraer a los consumidores. Ademas, los tacones de mujer con suela de
color rojo se han distribuido ampliamente incluso antes del lanzamiento de los zapatos

Louboutin en Japon.

El Tribunal también declaré que el riesgo de confusion es muy bajo ya que los zapatos de
Louboutin son de gama alta. Los zapatos Louboutin tienen mejores materiales, texturas y
acabados que los de la parte demandada, por lo que los consumidores pueden distinguir
facilmente los zapatos Louboutin de los de la demandada, que son de una calidad inferior.
Por ultimo, especificé que el zapato de Louboutin contiene la marca estilizada con el mismo
nombre en las suelas y las de la demandada la marca “Eizo”, por lo que no hay solicitud en

ellas.

Por todo esto, el Tribunal desestimé las alegaciones del demandante en virtud de la Ley de

Prevencién de la Competencia Desleal, y fallé en contra de la parte actora.
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- Registro de la marca de la suela roja en Japén

Como se ha comentado previamente el 1 de abril de 2015, Louboutin presenté una solicitud
de marca que consistia en un color rojo (Pantone 18-1663TP) ubicado en la suela del zapato
para su uso en zapatos de tacon alto (clase 25). Como cabe pensar, es la misma marca que ya

tenfa registrada en la Unién Europea y en EEUU.

El examinador (Oficina de Patentes de Japon) denegé el registro de la marca afirmando que
el color rojo se utilizaba habitualmente en los zapatos para mejorar su apariencia y atraer a
una mayor cuota de clientes. Apunt6é que los tacones y zapatos de color rojo se habfan
distribuido en Japén desde antes del lanzamiento de los zapatos rojos de Louboutin que
entraron al pais en 1996. Dadas estas circunstancias, el examinador consideré que la marca
de suela roja no tenfa caracter distintivo y que no servia como un indicador del origen

empresarial entre los consumidores en Japon.

Louboutin present6 un recurso contra dicha decision alegando que la marca si tenfa caracter
distintivo adquirido por el uso, es decir gozaba de distintividad sobrevenida. La firma
presentd varias encuestas como pruebas para reforzar esta posicion donde los resultados
afirmaban esa asociacion de la marca de suela roja con Louboutin. La Sala de Recurso de la
JPO confirmé las conclusiones del examinador y consideré que la marca solicitada carecfa
de caracter distintivo intrinseco en relacion con los productos en cuestion, es decir, con los

zapatos.

En cuanto al caracter distintivo adquirido por el uso, la Sala sefial6 que las encuestas
aportadas eran insuficientes para probar la distintividad sobrevenida de la marca solicitada
entre los consumidores pertinentes de todo el pais. Incluso entre los consumidores que
podrian asociar la marca solicitada con Louboutin. La Sala afiadié que “sin la ayuda de otro
indicador de origen, como una marca denominativa “Louboutin”, el consumidore medio no
podra saber si un zapato con la suela roja es de Louboutin dado que los competidores
(Chanel, Dior, Ferragamo, etc.) han distribuido muchos zapatos de tacon con la suela roja

en el territorito nacional.

Por dltimo, la JPO considerd que el registro de la marca de la suela roja servia para restringir
a los competidores el uso del color rojo en tal posicion de los zapatos, sefialando nuevamente

que el rojo se usa en la industria con el fin de mejorar la apariencia estética de los zapatos.
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- Louboutin vs Guangdong Wanlima Industrial Co. — Ltd. (Wanlima)

El caso inici6 cuando Louboutin presenté una demanda ante el Tribunal de IP de Pekin,
alegando que Guangdong Wanlima Industrial Co. — Ltd. (Wanlima) vendia zapatos de mujer
con la misma suela roja, tanto online como en grandes almacenes, violando asi la Ley contra

la Competencia Desleal de China.

Ademas, Louboutin argumenté que la demandada utilizaba la denominacién “red sole shoes”
en su promocion para aumentar la probabilidad de que los consumidores asociaran

erroneamente sus productos con Louboutin.

En consecuencia, el 9 de septiembre de 2022, el Tribunal determiné que la demandada
Wanlima, empresa que se dedica al disefio, investigacion, produccién, fabricaciéon y
comercializacién de productos de cuero, infringi6 la Ley de Competencia Desleal de China
al ofrecer de forma intencionada y “maliciosa” un calzado de tacén alto con una suela roja
que reflejaba el disefio y la conocida suela roja de los zapatos de tacon de Louboutin, dando

asf lugar a un riesgo de confusion.

El Tribunal declaré que, desde la entrada de Louboutin en el mercado chino en 2011, su
marca y disefio de suela roja habfan alcanzado “cierta influencia” y “establecido sélidas
conexiones con el publico relevante”. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekin fallé a

favor de Louboutin en este caso de competencia desleal.

- Meta y Louboutin vs un falsificador:

Relacionado con el caso del registro de la suela roja de Louboutin, el diseniador junto con la
empresa de tecnologfa social Meta tuvieron que hacer frente a un problema de falsificacion,

me parece interesante entrar a analizarlo para ver como ambos problemas estan relacionados.

El pasado 16 de noviembre de 2023, Meta y Christian Louboutin presentaron una demanda
conjunta contra un individuo que a través de plataformas digitales como Facebook e
Instagram estaba promoviendo en México la venta de productos falsificados de la firma

Louboutin.

La demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los EEUU se fundamentaba en que

la parte demandada habia infringido, por un lado, las Condiciones de servicio de Meta y las
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Condiciones de uso de Instagram. LLas condiciones y politicas de tales aplicaciones prohiben
expresamente la venta o promocién de productos falsificados, pues defienden la proteccion
a la propiedad intelectual. Y, por otro lado, vulnerado los derechos de propiedad intelectual

de los que es titular Louboutin por el registro de su marca de suela roja.

Como se puede apreciar en esta demanda volvemos a lo comentado en el apartado 4.3
“procedimientos extrajudiciales” y vemos como las politicas que han desarrollado las
aplicaciones electronicas no son papel mojado, sino que en la practica se utilizan en la lucha

contra las falsificaciones.

5.2. El registro del color en si mismo

Analizando el Caso Louboutin llegamos a la conclusion de que en dicho caso el registro del
color estaba supeditado a la colocacién de este en una parte determinada del zapato de tacon
alto, pudiendo entender que es mas una marca de posicion que de color. Es por ello por lo
que a continuacién quiero comentar otros dos casos en el que el color en s mismo puede ser

registrable como marca.

5.2.1.  Caso Milka

El color lila caracteristico de la marca de chocolate suizo Milka si que consigui6 registrarse.
A través de un rectangulo (forma geométrica) coloreado de color lila Kraft Jacobs Surchard
quiso registrar ante la Office Féderal de la Propieta Intellectuelle dicho color. Aunque en un primer
momento el registro fue denegado, finalmente se accedi6 al quedar probado que el color
elegido era totalmente arbitrario, que no tenia nada que ver con la clase de productos que se
pretendia vender con el registro de la marca, no siendo un color genérico para dicha
categorfa. Ademas, la solicitud de registro se acompaié de un estudio presentado por la
empresa en la que se constataba que el 80% de los consumidores establecian una conexion
entre el color lila y estos chocolates. El estudio consistia en la realizacién de diferentes
entrevistas a los consumidores. A mi parecer este fue un dato muy relevante a la hora del
registro del color lila como marca, porque un elemento necesario es la capacidad distintiva
del signo, que los consumidores puedan conocer el origen de los productos y servicios que
se venden con tal marca y los diferencien del resto ofrecidos por otras empresas en el

mercado.
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5.2.2. Cuaso Libertel

La Sentencia del TJUE de 6 de mayo de 2003, C-104/01, Caso Libettel fue la primera en la
que este tribunal abordé la cuestion del color como signo con capacidad distintiva y su

admisibilidad como marca®.

Libertel Groep BV solicité ante la Oficina de Marcas de Benelux (en adelante BMB) el
registro de un color como marca. En la solicitud de registro se incluia un rectangulo naranja
para productos y servicios de telecomunicaciones y como unica descripcion de la marca se
recogia la palabra “naranja”, no haciendo referencia a ningin cédigo de color

internacionalmente reconocido como puede ser el Pantone.

En un primer momento y bajo el argumento de falta de caracter distintivo, la solicitud fue
provisionalmente denegada. Esta decision fue recurrida por el Grupo Libertel, pero el BMB
la denegé definitivamente por no encontrar razones para reconsiderar la negativa. Libertel
no se rindié e interpuso un recurso basado en el articulo 6 ter de la LMB ante el

Gerechtshofte’s — Gravenhage (Paises Bajos), que de igual forma lo desestimé.

Libertel continué con sus intentos de conseguir el registro de su marca e interpuso recurso
de casacion ante el Hoge Raad der Nederlanden. Este suspendio el procedimiento y planted
cuestiones prejudiciales ante el TJUE en consecuencia de las dudas surgidas por la

interpretacion del art. 3.1b) de la Directiva 89/104/CE.

El' TJUE antes de realizar la contestacion propia al Hoge Raad, estudio el caso y realizo unas
apreciaciones previas. En estas consideraciones preliminares el TJUE especificé tres
requisitos para que un color pudiera constituirse por si solo como marca:

- El color debe constituir un signo

- Elsigno debe poder ser objeto de representacion grafica

- El signo debe cumplir una funcién diferenciadora, debiendo ser apropiado para

distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra

8 ALONSO DOMINGO, L. “E/ color como marca, Jazztel vs. Orange”, en Comunicaciones en Propiedad
Industrial y Derecho de la Competencia, n® 72, 2014, p. 35
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Me parece interesante mencionar la apreciaciéon que hizo al sefialar que “en un principio un
color por si solo no parece que pueda constituir un signo, pero en puridad si que puede llegar

a hacerlo dependiendo del contexto en que se utilice el mismo”.

Una vez efectuadas estas consideraciones preliminares, entre otras, se limit6 a contestar las

cuestiones prejudiciales planteadas:

- La primera consistia en la posibilidad de que un color tuviera caracter distintivo para
unas clases de productos o servicios (en el sentido del art. 3.1.b) Directiva
89/104/CE y cuales eran las circunstancias que debifan estin presentes en caso de
respuesta afirmativa. El TJUE sefial6 que un color por si solo puede tener caracter
distintivo siempre que pueda ser representado graficamente de manera “clara,
precisa, completa en si misma, facilmente accesible, intangible, duradera y objetiva”.
Quedando satisfecho este requisito con “la designacién del color con un cédigo de

identificacién internacionalmente reconocido’.

- Lasegunda en qué pasaria en los casos de que se pueda registrar un color por sf solo
como marca, cuando la solicitud de registro sea para “una amplia gama de productos
o servicios, para un producto o servicio especifico o para una clase especifica de
tales”. EI TJUE para contestar a esta cuestion hizo referencia a la necesidad de valorar
el interés general, es decir, a que el registro de tal color no elimine la posibilidad de
utilizaciéon de ese color por parte del resto de operadores del mercado. Dando
importancia a la categoria para los que se haya solicitado el registro del color, es decir,

si es para una amplia gama, para una clase especifica...).

- La tercera cuestion radicaba en la dudad de si debfa examinarse la existencia de un
interés general que justificara que dicho color siguiera a disposiciéon de todos para
apreciar el caracter distintivo del color como marca. El TJUE sefial6 que un color
por si mismo si puede tener caracter distintivo en los términos recogidos en el
articulo 3.1.b) Directiva 89/104/CE, afadiendo que, “en relaciéon con la percepcion
del publico pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio
para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial

determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas”.
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- La dltima cuestidon versaba sobre codmo debia analizarse el caracter distintivo de un
signo en concreto. Ante esta consideracion el TJUE establecié que el analisis del
caracter distintivo del signo debia hacerse teniendo en cuenta todas las circunstancias

concretas del caso, en especial valorando el uso que se habia hecho de la marca.

5.2.3. Valoracion

Del analisis de este caso podemos llegar a la conclusiéon de que un color en si mismo si que
es registrable como marca. En el momento del caso Libertel el requisito de la representacion
grafica segufa en vigor y como indicé el TJUE, aunque no bastara con una simple
reproduccion del color en papel, se podia cumplir designando el color con referencia a un
cédigo de identificacion internacionalmente reconocido. Por otro lado, y respecto al caracter
distintivo, para que este requisito esté presente es necesario que el registro de dicho color no
produzca una monopolizacion de los colores y es importante el respaldo que tenga el uso del
color en el mercado. Esta ultima apreciacion se puede observar en el Caso Milka, la marca
respaldé la solicitud del registro del color lila con los estudios realizados a través de los cuales
se demostraba que el color se relacionaba con la marca y demostraba que la funcién distintiva
estaba presente mediante el mismo. La importancia de esta se puede apreciar también el caso
del intento por la empresa Hermes de proteger el color naranja y marrén de sus packagings

COmo marca.

En este caso en el ano 2018 la empresa Hermes present6 una solicitud de marca de color
para proteger los colores naranja y marron de sus packagings en las clases 3,14, 16, 18 y 35
ante la Oficina de Patentes de Japén (en adelante JPO). El examinador rechazé la solicitud
alegando que dichos colores no indican el origen empresarial de la marca, no cumpliendo
con la funcién esencial. Segun la JPO, los colores no son distintivos per s¢, es decir, el
consumidor no reconoce la fuente empresarial de la marca al ver dnicamente la combinacion
de colores en un packaging. Hermes ante esta declaraciéon argument6 que la marca si ha
adquirido un caracter distintivo por el uso que ha hecho de la misma en Japén desde los afios
sesenta aportando varios estudios de mercado para acreditar que los consumidores japoneses
s{ reconocer los colores y lo asocian con la empresa de lujo francesa. El examinador no ha
estimado dicho argumento de Hermés al considerar que los resultados de las encuestas no
acreditan la distintividad sobrevenida de la marca de color, sefialando que Hermes limito las

encuestas a personas con ingresos altos. Ademas, afiadié que incluso entre los consumidores
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con ingresos mas altos, mas de la mitad no relacionaba dichos colores con Hermes. Por estos
motivos la JPO ha rechazado la solicitud de la marca de color, ante esta decision Hermes ha

interpuesto recurso de apelacion.

6. CONCLUSIONES

Del analisis realizado de la legislacion existente a lo largo de los tiempos referida al registro
de marcas vemos como la normativa ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos y
permitir que nuevos signos, cada vez mas comunes, puedan acceder a la proteccion que

otorga tal procedimiento.

El registro de marcas no tradicionales ha sido muy debatido tanto doctrinal como
jurisprudencialmente, en especial las marcas cromaticas como bien se ha estudiado. La
eliminacién del requisito de representacion grafica ha supuesto un cambio relevante en esta

materia y se sigue manteniendo como requisito necesario la distintividad.

Aunque como hemos visto el registro del color ya era posible con anterioridad a la
modificacién de la LM, pues se han conseguido registrar marcas de este tipo describiendo el
color y su asociacion a un cédigo de reconocimiento internacional, la novedad radica en la
inclusion del color en la lista ejemplificativa de los signos que pueden constituirse como
marca. Ademas, en el Real Decreto 306/2019 se introdujo que, a la hora de querer registrar
un color como marca, es obligatorio presentar una reproduccion del color y la referencia de

este a un codigo de reconocimiento internacional.

En relacién con el requisito de distintividad podemos sefialar que sigue habiendo debate
doctrinal acerca de que el color per se pueda ostentatlo, por ello en esta materia adquiere
verdadera relevancia el “secondary meaning”. De esta forma los colores podrian adquirir el

caracter distintivo por el uso de este en el mercado y asf acceder al registro.

En relaciéon con el mundo de la moda vemos como el requisito esencial de distintividad a
veces es dificil de demostrar para poder registrar colores como marcas. Aun asf las empresas
siguen luchando por conseguir tal proteccion y diferenciarse de sus competidores de formas
que antes eran impensables. Se puede llegar a pensar que las marcas solo se diferencian por

su nombre o logotipo, pero espero que con este trabajo se pueda apreciar que hay muchos
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otros signos a tener en cuenta que permiten adquirir ese caracter distintivo, como puede ser

un color o un color aplicado a una ubicacién en un modelo determinado de zapato.

En mi opinién, y como bien se puede desprender del trabajo, el registro de marcas,
especialmente de marcas no tradicionales como los colores, es un aspecto crucial en la
proteccion de la propiedad intelectual en la actualidad. La evoluciéon normativa que permite
la inclusién de signos como los colores demuestra una adaptacion necesaria a las nuevas
realidades del mercado, donde la diferenciacion a través de elementos visuales se ha vuelto
cada vez mas importante. El caso de Louboutin y otros similares ilustran cémo los colores
pueden convertirse en un signo distintivo poderoso, capaz de influir en las decisiones de

compra de los consumidores.

Es esencial que las empresas comprendan la importancia de registrar sus marcas para
proteger sus inversiones y asegurar su exclusividad en el mercado. L.a normativa, aunque
compleja, ofrece un marco sélido para la proteccion de estos derechos, y es responsabilidad
de los titulares de marcas aprovechar estas herramientas para salvaguardar sus intereses

comerciales.
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