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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo de investigacion es el analisis de la figura
de la marca tridimensional. La proteccion de estas figuras marcarias resulta bastante
controvertida en tanto que ésta puede ser objeto de proteccion por diversos derechos de la
propiedad industrial e intelectual. Los riesgos derivados de la naturaleza prorrogable del
derecho de marca han propiciado que las instituciones europeas hayan dedicado una atencioén
especial al andlisis de caracter distintivo de las formas tridimensionales, en el sentido de que
debe considerarse que tienen capacidad suficiente para distinguir productos y servicios en el
mercado, a efecto de poder ser registradas. Para ver cudl es el criterio jurisprudencial
mayoritario, se analizaran a lo largo del trabajo varias resoluciones jurisprudenciales relevantes
en el tema, ademds de explicar con detenimiento cudles son las principales funciones,
caracteristicas y clases de la marca tridimensional.

PALABRAS CLAVE: Derecho de marcas, signo distintivo, marca, marca
tridimensional, caracter distintivo.

ABSTRACT: The aim of this research work is the analysis of the figure of the three-
dimensional trademark. The protection of these trademark figures is quite controversial as long
as it can be protected by various industrial and intellectual property rights. The risks arising
from the renewable nature of trademark law have led the European institutions to devote special
attention to the distinctive analysis of three-dimensional forms, in the sense that it should be
considered that they have sufficient capacity to distinguish products and services in the market,
in order to be able to be registered. To see what the majority jurisprudential criterion, will be
analyzed throughout the work several relevant jurisprudential resolutions in the topic, in
addition to explaining in detail what are the main functions, characteristics and classes of the
three-dimensional trademark.

KEYWORDS: Trademark law, distinctive sign, trademark, three-dimensional
trademark, distinctive character.
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1. ABREVIATURAS
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Art./arts.
DM

LM
OAMI
OEPM
OMC
OMPI

Péag./pags.
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RMC

TFUE
TJUE
TS
Vid.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio
Articulo/ articulos

Directiva (UE)2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2015 // Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1998

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas

Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

Organizacion Mundial del Comercio

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Pégina/ paginas

Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2015

Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la
marca comunitaria

Tratado de Funcionamiento de la Union Europea

Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea
Tribunal Supremo
Véase
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2. INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo de investigacion consiste en realizar un analisis profundo del
régimen juridico de la marca tridimensional. Esta figura tan novedosa ha sido objeto de una
importante polémica a nivel jurisprudencial, sobre todo a la hora de decidir si las formas
tridimensionales deben ser protegidas mediante el sistema de marcas, o, por el contrario, por
medio de las normas aplicables a los disefios industriales.

La marca tridimensional presenta una serie de peculiaridades que la hacen diferenciarse
de las marcas convencionales, debido a que una marca tridimensional puede reunir en una
misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se
plasma. Todas esas peculiaridades seran objeto de estudio en el presente trabajo y, para ello, se
ha considerado conveniente dividirlo en dos partes: la primera de ellas engloba todos los
aspectos generales del derecho de marcas, y la segunda se enfatiza en el estudio en profundidad
de la pieza clave de este trabajo que es la marca tridimensional.

Como ya se ha mencionado, la primera parte consta de los aspectos generales del
derecho de marcas, la cual explicard brevemente la marca dentro del derecho de propiedad
industrial, para posteriormente explicar el concepto juridico de marca, todo ello a fin de tener
un conocimiento mas exhaustivo del tema que estamos tratando. Por lo que vamos a ver tanto
las funciones como los caracteres que posee la marca, asi como las clases de marcas que se
encuentran tasadas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

En segundo lugar, una vez expuesto el concepto juridico de marca, se ahondara en los
tipos de fuentes, es decir, cual es la regulacion y proteccion que se le ofrece a la marca desde
los distintos a&mbitos, internacional, comunitario y nacional.

Asimismo, se analizard el registro de la marca junto a sus prohibiciones absolutas y
relativas, de las cuales nos vamos a centrar en lo concerniente a la marca consistente en la forma
o producto de su envase, que como ya se ha mencionado anteriormente es la que hace referencia
al tema que estamos tratando.

Por otro lado, en lo relativo a la segunda parte, intitulada “La marca tridimensional”, se
investigara la naturaleza de ésta, a la vez que se descifrard las principales diferencias lo que se
reconoce como disefio industrial y como marca tridimensional, debido a que son conceptos que
facilmente se confunden y que es conveniente diferenciar a fin de explicar de forma correcta el
objeto de este trabajo de investigacion.
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Finalmente, de cara a concretar los aspectos mas notables de la proteccion de la marca
tridimensional en el Gltimo apartado se procede a estudiar el recorrido jurisprudencial mas
relevante al respecto a través de varios casos notorios en el ambito de la marca tridimensional
como pueden ser el caso “Kitkat”, el caso “Linde” o el caso “Kraft”, entre otros.

A la vista de las peculiaridades que plantea esta categoria de signos cada vez mads
frecuentes dados los nuevos medios de difusion de contenidos, es preciso plantearse si los
criterios a la hora de registrar una marca tridimensional deben ser menos restrictivos. No
obstante, hay que tener en cuenta el riesgo que ello conlleva, ya que se facilitaria el acceso al
registro de marcas que no cumplieran los requisitos tasados y, por ende la posibilidad de obtener
un monopolio sobre determinadas formas que efectivamente carecen de caracter distintivo, por
lo que dejaria de estar justificado el ius prohibendi del titular.

PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES

3. LA MARCA DENTRO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En términos generales, y en relacion con los derechos de propiedad industrial que
podriamos denominar clasicos, se puede afirmar que los objetos protegidos por la propiedad
industrial se dividen en dos grandes categorias: las creaciones industriales y los signos
distintivos. Las creaciones industriales son a su vez de dos tipos: las creaciones técnicas y las
creaciones estéticas. Por su parte, los signos distintivos tienen por finalidad diferenciar
prestaciones o bien identificar y distinguir al empresario en el ejercicio de su actividad en el
trafico econdmico. Pues bien, para proteger las citadas creaciones industriales y los signos
distintivos, el ordenamiento juridico espafiol prevé las siguientes modalidades de propiedad
industrial: la patente y el modelo de utilidad para las creaciones técnicas; el disefio industrial
para las creaciones estéticas, la marca para los signos utilizados para distinguir prestaciones y
el nombre comercial para el signo que individualiza y distingue al empresario en el ejercicio de
su actividad en el mercado .

Una de las novedades més destacadas que introdujo la Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de marcas, fue el abandono del rotulo de establecimiento, definido en el articulo 82.1 de la
anterior Ley de marcas de 1989 como ““signo o denominacion que sirve para dar a conocer al
publico un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o
similares”, como signo susceptible de registro en la OEPM 2.

' FERNANDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. / BOTANA, M. (2017) Manual de la propiedad industrial. Tercera
ed. Madrid: Marcial Pons, pag. 61.

2DE LA CUESTA, J. M. (2015) Derecho mercantil I. 3* ed. Barcelona: Huygens Editorial, pag. 197. El cambio
mencionado fue motivado por la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 3 de junio de 1999, RTC 1999/103. La
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La proteccion juridica sobre los signos distintivos se asienta sobre los principios de
especialidad y de territorialidad. En lo relativo al principio de especialidad, la proteccidon se
establece para una marca en relacion con una o varias clases de productos o servicios. Esto
quiere decir que, diferentes personas puedan registrar marcas idénticas o similares en diferentes
clases o utilidades. En cuanto al principio de territorialidad, lo que permite es que cada Estado
en el que se solicita la proteccion de un derecho sobre un signo distintivo goza de plena
soberania para determinar las condiciones para obtener dicha proteccion, ademas, la potestad
sancionadora solo alcanza los actos que ocurren dentro de su territorio °.

4. EL CONCEPTO JURIDICO DE MARCA

Como bien es sabido, la marca es un bien inmaterial, es decir, es un bien que no tiene
una existencia sensible, sino que necesita materializarse en cosas sensibles (esto es lo que se
conoce como el corpus mechanicum) para ser percibido por los sentidos, y es susceptible de ser
reproducido ilimitadamente y de forma simultinea en diversos lugares .

La marca es un signo puesto en relacién con una clase de productos o servicios, puesto
que, al ser un signo que es una realidad intangible, la forma de que sea percibido por los
consumidores es que se materialice en el producto o en su envase, y asi de esta manera los
consumidores serdn capaces de captar el signo y retenerlo en su memoria, para posteriormente
identificar la unidn entre el signo memorizado y el producto o servicio en el que se materializa.
Una vez conseguido identificar tal union, los consumidores la interiorizan y puede convertirse
finalmente en una auténtica marca. De dicha union se desencadenan varias representaciones en
la mente del consumidor, como pueden ser: el origen empresarial del producto o servicio
vinculado con la marca; las caracteristicas y nivel de calidad de producto o servicio dotado con
la marca; y, en su caso, el goodwill® del producto o servicio asociado con la marca.

4.1. DEFINICION

anterior Ley de marcas permitia el registro del rotulo de establecimiento para uno o varios términos municipales,
el Tribunal Constitucional consideré que el caracter local de la proteccion hacia que no se dieran “las
circunstancias que permiten desplazar al Estado la titularidad de competencias ejecutivas™. Por ello, atribuy6 a
las Comunidades Autonomas con competencias de ejecucion en materia de propiedad industrial, el registro de los
rétulos de establecimiento.

3DE LA CUESTA, J. M. op. cit., pag. 198.
4+ ORTUNO BAEZA, M.T. op. cit. pag. 488.

5 Goodwill: Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atencion al cliente teniendo en
cuenta su reputacion y factores similares.
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La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM) lo define en su articulo 4.1 de la
siguiente forma: ““Se entiende por marca todo signo susceptible de representacion gréafica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras™.
De esta definicion se extrae imperativamente que el signo constitutivo de la marca debe reunir
dos requisitos: ser susceptible de ser representado graficamente y tener eficacia distintiva.

La posibilidad de representacion grafica del signo se ha venido considerando
indispensable en el sistema registral en que se basa la proteccion de la marca. Ello por
entenderse que permite a la OEPM ° tramitar la solicitud de registro y a los titulares de marcas
anteriores oponerse, en su caso, al registro de una nueva marca confundible con la suya. Otra
de las funciones de la representacion grafica es definir la propia marca, a fin de determinar el
objeto exacto de la proteccion que la marca registrada confiere a su titular 7.

El requisito de que tenga eficacia distintiva es intrinseco a la funcidn basica de la marca,
dado que tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa
frente a los de otras. Para saber si una marca cumple con la funcion distintiva habré que analizar
caso a caso, debido a que es un concepto juridico bastante indeterminado.

Por otro lado, el articulo 4.2 LM regula los signos que son susceptibles de constituir una
marca:

“Tales signos podran, en particular, ser:

a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.

b) Las imagenes, figuras, simbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen envoltorios, los envases y
la forma del producto o de su presentacion.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con caracter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores”.

4.2. CARACTERES

4.2.1. Estabilidad

Este caracter de estabilidad, permanencia o certidumbre tiene mucho que ver con la
funcion de distintividad que tiene la marca. En relacion con la teoria econdmica, cumple la
funcién de reduccion de los costes de transaccion, tanto en el espacio como en el tiempo.

® La OEPM es el Organismo Publico responsable del registro y la concesion de las distintas modalidades de
Propiedad Industrial.

"DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pag. 200.
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La marca no se modificara en el registro durante el periodo de vigencia ni tampoco
cuando se renueve 8. No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccion del titular, toda
modificacion o supresion de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal
y como fue registrada originariamente, podra registrarse a instancias del titular.

Con la modificacion de la Ley de Marcas en 2001, desaparecen la “marca derivada” y
la “ampliacion de marca”. La primera era la posibilidad de introducir modificaciones dentro de
la marca, incluir nuevos productos, pero como ha desaparecido, ahora si queremos modificar o
introducir nuevos productos hay que modificar la marca originaria.

Lo que si se permite es la alteracion de la marca °, puesto que las marcas se tienen que
adaptar. No lo prevén las normas, pero si en sede de uso, y lo que permite dicha norma es la
reformulacion de la marca con el limite de la no alteracion de manera significativa.

4.2.2. Registro constitutivo

Este caracter es una de las excepciones, debido a que normalmente el registro tiene
publicidad registral, salvo en los derechos de propiedad industrial donde el registro es
constitutivo. Todo ello, excepto para el caso en que nos encontremos ante una marca notoria no
registral, la cual debemos de tratar de forma similar tanto a la hora de poder oponerse al registro
de una marca similar como a la hora de ejercitar acciones marcarias frente a sujetos que infrinjan
el derecho.

4.2.3. Territorialidad

La marca no solo se protege para los productos para los que se ha solicitado, sino
también para los territorios donde esa marca tenga vigor.

La marca nacional es la vigencia en el territorio de soberania espafola. Ello comporta
que se pueda ejercitar tanto el ius habendi como el ius prohibendi en el territorio '°.

8 Vid. articulos 22 y 33 LM.

% Articulo 39.2 LM:

“2. A los efectos del apartado 1 también tendra la consideracion de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el
cardcter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.

b) La utilizacién de la marca en Espafia, aplicAndola a los productos o servicios 0 a su presentacién, con fines
exclusivamente de exportacion”.

10Vijd. articulo 1 LM.

REGIMEN JURIDICO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL 13



En relacion con la marca territorial debemos hablar también de la marca internacional y
de la marca de la Unién Europea.

Lo caracteristico de la marca internacional es que rige un procedimiento de registro de
obtencion de la marca de una forma mas simplificada en el lugar donde se quiere obtener dicha
proteccion.

En cuanto a la marca de la Union Europea, lo mas caracteristico que introduce el
Reglamento 2015/2424 es el cambio del nombre de la marca, puesto que todo el territorio de la
Union Europea va a ser considerado como un Unico espacio de aplicacion de esta materia.

4.2.4. Obligacién de uso

El titular tiene un monopolio sobre el uso de la marca (ius habendi y ius prohibendi).
En el caso de que no se use, la marca pierde vigor y por lo tanto se deriva una sancion por falta
de uso de la marca. No por ello quiere decir que haya una obligacidon coactiva de uso, sino que
desde un punto de vista técnico es una carga, es un imperativo de del propio interés.

El uso puede ser: directo o indirecto. El segundo se subdivide en representantes o
filiales, que son sociedades dependientes de un mismo grupo como ocurre en el caso de las
personas juridicas. Y el mercado de uso puede ser espafiol o de exportacion.

La sancion de la marca por falta de uso mencionada anteriormente es la caducidad, que
son 5 afos, salvo que haya causas justificativas de uso. Los escenarios posibles en los que se
puede alegar la falta de uso de la marca son los siguientes:

- Ante una demanda por violacién, como excepcidon 0 como reconvencion
solicitando la caducidad del signo demandante (art. 41.2 LM).

- Ante una demanda de nulidad relativa frente a la marca que ya esté registrada
(art. 52.3 LM).

- Como una accién autonoma de caducidad (art. 58 LM).

4.2.5. Duracién indefinida

La duracién de la marca es indefinida, y la Gnica prevencion es la de renovarla cada 10
afos, a contar desde la solicitud. Son renovables con el pago de tasas '!.

Cabe la posibilidad de que la marca caduque por falta de renovacién (art. 55.1 LM).
Ademas de la posibilidad de restitutio in integrum por el titular en los 6 meses posteriores o por
terceros interesados. No tienen que haber pasado mas de 6 meses.

"1 Vid. articulos 31y 32 LM.
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4.3. FUNCIONES DE LA MARCA

El estudio de las funciones de la marca radica en el interés suscitado por la importancia
econdmica de los signos distintivos y a los valores de la marca susceptibles de proteccion
juridica. Por ello, segun afirma CORBERA MARTINEZ, se debe delimitar metodolégicamente
las funciones de la marca, distinguiendo entre las funciones econdémicas desarrolladas por la
marca y las funciones juridicas relevantes'?. La perspectiva econdémica atiende a las funciones
desarrolladas por la marca, y la juridica, distingue aquellas funciones merecedoras de tutela por
el derecho marcario.

4.3.1. Perspectiva econémica

Para poder explicar las funciones econémicas que desarrolla la marca, debemos partir
de la existencia de un marco de libertad de empresa, asi como de un régimen de libre
competencia que dote de significacion a las diferentes ofertas de productos y servicios por
diversos prestadores y, por ende, la necesidad de una adecuada identificacion y diferenciacion'?.

La perspectiva econdmica se fundamenta en la utilidad econémica de la marca, que
conjuga la funcion comunicativa, al actuar como conducto de transmision de informacion, con
la necesidad de paliar las carencias informativas de los consumidores.

Ademas, si bien es cierto que se afirma que los beneficios derivados de las marcas
dependen de la existencia de cauces de proteccion juridica que preserven la marca en cuanto
medio de reduccion de costes de busqueda del consumidor, ello también se ha predicado en
relacion al destino de la inversion en informacion desplegada por el titular de la marca, puesto
que de otra manera, la existencia de marcas confundibles en sus prestaciones desarrolladas por
un tercero, conllevara la falsa creencia de una misma titularidad de la marca en la mente de
consumidor, a la par que la destruccion de la inversion en informacion desarrollada por el titular
de la marca ',

4.3.2. Perspectiva juridica

La funcidn basica de la marca es el valor distintivo, por lo tanto, es poner de manifiesto
ante el publico que los productos o servicios dotados de una marca proceden de una determinada
empresa. Es decir, hablamos de la indicacion del origen o la procedencia empresarial de un
producto, puesto que la marca no trata de distinguir productos atendiendo a sus caracteristicas,

12DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pag. 49.
13DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pag. 50.
14DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pag. 51.
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composicion o calidad, sino aportando informacion acerca del empresario que “esta detras” de
los mismos!>.

Y en cuanto a las funciones secundarias de la marca nos encontramos con las siguientes:

La funcion indicadora de calidad o también llamada funcion de garantia conlleva que el
titular de la marca garantiza que sus productos o servicios ofrecidos a los consumidores se
encuentran en un determinado estdndar de calidad. Es natural que los consumidores confien en
que los productos y servicios comercializados bajo una misma marca presenten determinados
niveles de calidad y que éstos se mantengan a través del tiempo '°.

En efecto, si se tiene en cuenta que la marca indica una determinada procedencia
empresarial, cabe esperar, en términos practicos, que los productos sefialados con una misma
marca presenten estandares homogéneos y constantes de calidad. Esto constituye un verdadero
reto por parte del empresario para no defraudar a sus clientes 7. Es por ello, que esta funcion
esté interrelacionada con la funcion de procedencia empresarial de un producto descrita
anteriormente.

La funcion condensadora del goodwill, se encuentra estrechamente ligada con la funcion
publicitaria, por lo que sera objeto de explicacion conjunta. E1 goodwill, o 1a buena fama de los
productos y servicios es, desde la perspectiva del titular de la marca, la mas importante, debido
a que presupone la preferencia que va a otorgar el publico consumidor a los productos o
servicios dotados de marca, y que a su vez conlleva la prevision o expectativa de adquisicion o
contratacion reiterada por contar con el favor del ptblico '8,

Actualmente sigue siendo objeto de controversia el hecho de que, si la funcion
condensadora del goodwill y la funcion publicitaria merecen reconocimiento juridico de una
forma auténoma e independiente a la funcion basica del origen empresarial, puesto que en
reiteradas ocasiones la jurisprudencia de la Union Europea protege, la funcion publicitaria de
la marca y la denominada funcién de inversion, ligadas a la funcion condensadora de
reputacion.

La funcioén publicitaria de la marca es relevante debido a que la marca no es tan solo el
simbolo del goodwill, sino que la marca vende efectivamente los productos. Ademas, la marca

15 RUIPEREZ, C. (2008) El caracter distintivo de las marcas. Madrid: Reus, pag. 26.

16 ARSENIO ORE SOSA, E. (2007) “Marco teérico: El derecho de Marcas”. En La infraccion del derecho de
marca. Pag. 47. Recurso on-line disponible en < https://0-app.vlex.com.cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/76682350>
(Ultima consulta 27 de enero de 2018).

17 ARSENIO ORE SOSA, E. (2007) op. cit. pag. 47.
18 DE LA CUESTA, J. M. op. cit. pag. 60.

Desde una perspectiva europea, el antes denominado tribunal de justicia de las comunidades europeas otorgd
importancia a esta funcién, como ya se puso de manifiesto en la citada Sentencia de 23 de mayo de 1978, caso
“Hoffmann-La Roche/Centrafarm”, al reconocer, en relacion con el objeto del derecho de marca, la proteccion de
la posicion y reputacion de la marca.
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tiene un indudable relieve juridico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de
marcas como por ejemplo en la cesion y licencia de la marca, en las marcas notorias y
renombradas y en la regulacion juridica del cambio de forma de la marca '°.

4.4. CLASES DE MARCA

De la Ley de Marcas y de la doctrina se puede extraer diferentes criterios tendentes a
individualizar cada tipologia de signo, y poder realizar una exposicion mas clara y ajustada de
la realidad marcaria. En cualquier caso, se establece un elenco de caracter abierto de tipologia
de marcas.

Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras o
denominaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, imagenes,
figuras, simbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formas tridimensionales
entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentacion; signos sonoros; y cualquier combinacion de los signos anteriores 2°.

De la lectura del articulo 4.2 LM se pueden clasificar las marcas en las siguientes
categorias:

4.4.1. Denominativas

Este tipo de marcas vienen constituidas tanto por palabras como por sonidos que pueden
ser pronunciados, es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronunciadas,
sin que ello conlleve que el conjunto de letras tenga algin significado.

Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones de palabras,
ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones de las mismas.

Lo mas importante es que dicha marca debe tener capacidad diferenciadora, esto quiere
decir, que tenga caracter distintivo para constituir una marca vélida,?! y no incurrir en ninguna
de las prohibiciones absolutas de registro que seran objeto de estudio posteriormente.

19 FERNANDEZ NOVOA, C// OTERO, .M. // BOTANA, M. op. cit. pag. 493.

20 CORNO CAPARROS, L. (2005) Marcas y Nombres de Dominio. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre S.A. pag.
16.

21 Segtin afirma CORNO CAPARROS, “Una especial grafia puede otorgar al conjunto suficiente caracter
distintivo para constituir una marca valida”.
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4.4.2. Gréficas

Las gréficas o figurativas son conocidas en el trafico econdmico como logos, se trata de
aquellas marcas que vienen determinadas por un dibujo o grafico y que el publico identifica por
el impacto visual que reciben al percibirlo.

Este tipo de marcas tiene un efecto muy positivo en los consumidores, debido a que por
el hecho de que sea grafica puede atraer mas a los consumidores, ya que determinados dibujos
tienen capacidad para transmitir informacion al consumidor que con palabras seria mas
complejo.

4.4.3. Tridimensionales

La LM reconoce en su articulo 4.2 d) que podran constituir signos las formas
tridimensionales. No obstante, cuando se solicita el acceso al registro de una marca
tridimensional se debera tener en cuenta que la representacion grafica de la misma marca
consistira en una reproduccion grafica o fotografica bidimensional, que podra constar de hasta
seis perspectivas diferentes, pudiendo comprender, ademas de la forma tridimensional
propiamente dicha, elementos verbales o figurativos adheridos a la forma??.

En consecuencia, nuestro régimen juridico permite la posibilidad de registrar marcas de
caracter tridimensional, siempre y cuando la forma que se pretenda registrar cumpla con el
requisito de cardcter distintivo y no incurra en ninguna prohibicion de registro.

La prohibicién de registro regulada en el articulo 5 ¢) LM ? impide el acceso registral
a las formas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distinguir,
0 que son necesarias para la obtencion de un resultado técnico o dotan al producto un valor
sustancial®*.

22 BOCOS, M. (2003) “La marca. Fundamentos del derecho de marcas. Examen de las prohibiciones legales”. En
La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicacion practica en la empresa. Recurso on-line,
disponible en: <https://0-
app.vlex.com.cisne.sim.ucm.es/#ES/search/jurisdiction:ES/marcos+bocos/ES/vid/278461> (Ultima consulta 27
de enero de 2018)

23 Articulo 5 e) LM: “Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor
sustancial al producto”.

24 En este sentido BOCOS, M. establece que “Parece evidente que, con caracter general, la Oficina va a denegar
todos los envases corrientes u ordinarios cuya forma sea la habitual de los productos para los que se solicita el
registro de la marca. Asi, por ejemplo, las botellas tipicas de vino de 75 cl, los frascos comunes de colonia o los
tambores de jabén entre otros, no seran registrables. Ahora bien, lo que si se podra acceder a registro va a ser
todas aquellas marcas tridimensionales que por su caracter o combinacién con otros elementos, sean verbales,
figurativos o colores que den a la marca un caracter distintivo™.

Véase, por ejemplo, en el BMC num 18/98 la forma de la botella (n 336891), en el BMC 16/98 la forma de la
botella Perrier (n° 304733).
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444, Mixtas

Las marcas mixtas protegen una combinacion de elementos graficos y denominativos
conjuntamente. Esto quiere decir que, el objeto constitutivo del derecho de marcas no protege
aisladamente el grafico y el elemento denominativo, sino que se protegen ambos a la vez.

4,45, No convencionales

El articulo 4.2 f) LM recoge una serie de signos que no son numerus clausus, lo que
significa que cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios de un empresario
respecto de los productos o servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de
marca, aunque no se encuentre regulado en la redaccion del articulo 4.2 LM.

Por lo tanto, dentro del &mbito de las marcas no convencionales podemos destacar los
siguientes tipos de marcas:

4.4.5.1. Olfativas

La marca que sugiere la descripcion de un olor puede llegar a constituirse en un signo
distintivo siempre que la descripcion de ese olor pudiera hacerse mediante representacion
grafica %,

La principal dificultad que nos encontramos en este tipo de signos es la obligacion
impuesta por la LM de que cualquier signo que se quiera registrar como marca debe ser
susceptible de representacion gréafica, por lo tanto, la importancia reside en ver como un signo
olfativo puede llegar a tener representacion grafica.?®

Se puede llegar a entender que la aprobacion de marcas olfativas es muy discutible en
cuanto a que deberan ser representadas graficamente, por lo que el olor en si no es registrable,
sino lo que podria ser registrable realmente es la descripcion que se le da a ese olor.

25 BOCOS, M. (2003) op. cit.

26 Un ejemplo claro de lo mencionado lo supuso una resolucién de la OAMI al admitir como marca olfativa “The
small of the fresh out grass™ (el olor de la hierba recién cortada) para distinguir pelotas de tenis (Resolucion de la
Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 11 de febrero de 1999, Asunto R156/1998-2). La Sala (TJCE) entendio
que el solicitante de la marca queria distinguir los productos “pelotas de tenis” mediante un olor particular, que
todo el mundo podria reconocer y lo asociaba con la vegetacion de primavera y verano aceptandolo como una
fragancia, por lo que entendié que la descripcion de dicha marca olfativa era apropiada para designar pelotas de
tenis.
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4.45.2. Sonoras

Al igual que ocurre con la marca olfativa, la propia LM recoge el imprescindible
requisito de representacion grafica del signo que se pretende registrar como marca. Por lo tanto,
en este caso cabe decir que la marca sonora existe y se convierte en un signo distintivo de
productos y servicios, siempre y cuando pueda representarse graficamente como por ejemplo
mediante una partitura, segin expone la OEPM.

4.4.5.3. Marca de color

La Ley y el Reglamento de Marcas no dicen absolutamente nada en referencia a la
posibilidad de registrar un color o una combinacion de ellos. E1 RM solo hace referencia a la
posibilidad de registro de una marca en color, es decir, todo signo susceptible de representacion
grafica podra registrarse en un color determinado o en una combinacion, pero no hace alusion
a registrar un color en concreto, sino la representacién en color de la marca ?’. Es decir, sin la
representacion grafica del signo, el color por si mismo no puede ser registrado.

Ahora bien, la doctrina mayoritaria establece que el color si tiene cabida como
representacion de una marca, al entender que al hablar de “todo signo” se incluyen los colores,
siempre que dichos colores o combinaciones de colores permitan distinguir los productos o
servicios de unas empresas de los de otras 2*. Sin embargo, la propia Oficina y los tribunales
deberian tener un criterio unificado, claro y preciso, dado que estos signos van a ser
cuestionados, en tanto a que su diferenciacion en el mercado puede ser muy dificil.

4.4.5.4. Marcas tactiles y hologramas

En este supuesto la LM tampoco se pronuncia sobre si un holograma puede constituir
una marca o no. Se presupone que desde el momento en que puede ser representado de forma
grafica en un plano de dos dimensiones, no deberd haber mayor problema para permitir su
acceso al registro.

No obstante, la cuestion no es tan clara debido a los pronunciamientos restrictivos
ofrecidos por la Oficina. Asi pues, bajo la idea de que puede registrarse todo signo que sea
susceptible de representacion grafica, parece ser que el holograma puede representarse

27 BOCOS, M. (2003) op. cit.

B A titulo de ejemplo indicaremos que el color lila de la marca MILKA, o el naranja de la marca ORANGE
(Sentencia del TPI de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002, Asunto T-173/00) han
sido admitidos como marcas a nivel comunitario, todo ello por el fuerte caracter distintivo derivado de su uso.
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graficamente mediante cualquier método que la propia Ley establezca y no debe existir ningiin

problema a la hora de reconocerlo como marca .

4.4.6. Marcas notorias y renombradas

Las marcas que han sido objeto de analisis en los parrafos precedentes no son el tnico
tipo de marcas que recoge la LM, ya que, si nos fijamos por ejemplo en el uso y grado de
difusion del signo entre el publico, las marcas pueden clasificarse en normales, notorias o
renombradas.

Teniendo en cuenta el actual panorama publicitario, podemos concluir que el
conocimiento de una marca basado en el potencial de consumo va a depender en gran medida
de la actividad publicitaria del titular de la marca. Por lo tanto, mayor conocimiento se tendra
de una marca cuanto mas se promocione y se difunda a través de los canales publicitarios °.

Es por ello, que uno de los elementos clave para determinar una marca como normal,
notoria o renombrada lo va a constituir los medios publicitarios y el uso de la marca entre los
consumidores. Asi pues, vamos a entrar a valorar el estudio de ambas figuras.

4.4.6.1. Marcas notorias

El articulo 8.2 LM define a la marca notoria en los siguientes términos “‘se entendera
por marca notoria la que sea generalmente conocida por el sector pertinente del publico al que
se destinan los productos o servicios que distingue dicha marca™ 3.

Asimismo, dicho concepto es acorde con las previsiones del articulo 15.2 ADPIC que
prevé expresamente que ““al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente
conocida, los miembros tomarén en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente
del publico™.

Por lo tanto, un signo serd notorio cuando sea usado amplia y adecuadamente en el
mercado y, como consecuencia propia de ese uso, puede llegar a crear en la mente del
consumidor el vinculo entre el signo y el producto o servicio con que se identifica. Asi pues,

29 BOCOS, M. (2003) op. cit.
30 BOCOS, M. (2003) op. cit.

31 GONZALEZ- BUENO, C. (2003) Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas. 1* ed. Madrid: Civitas
Ediciones S.L. pag. 194.
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podemos afirmar que nos encontraremos con una marca registrada notoria cuando los
consumidores conozcan dicha marca en el sector del mercado determinado por los servicios o
productos que se proteja 2.

En este sentido, la LM ofrece determinados criterios para identificar una marca notoria,
entendiéndola como aquella que, por su volumen de ventas, duracion, intensidad o alcance
geografico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado, haga que dicha marca sea
distinguida por un sector importante del publico al que vayan destinados esos productos. Por
ello, no todas las marcas seran notorias, sino que atendiendo a los parametros citados habra
marcas que no los superen y se constituyan como marcas normales, y por el contrario habra
otras que a través de su uso y conocimiento en el mercado ostenten la posicion de marcas
notoriamente conocidas.

Ahora bien, debemos preguntarnos si la proteccion de la marca notoria abarca a los
productos o servicios que la propia marca ampara o si también se extiende a otros productos y
servicios no recogidos por la propia marca. La LM tiene la respuesta a dicha pregunta al
disponer que la proteccion alcanzara a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto
mas diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente
del ptiblico o en otros sectores relacionados **. Con ello se pretende impedir que ciertos registros
puedan afectar a la reputacion de la marca notoria, haciendo creer al consumidor que existe un
vinculo entre ambos signos, intentando aprovecharse de una popularidad reconocida a una

marca y a su vez del prestigio de la empresa >*.

4.4.6.2. Marcas renombradas

El articulo 8.3 LM se refiere al concepto de marca renombrada: “cuando la marca o
nombre comercial sean conocidos por el publico en general, se considerard que los mismos
son renombrados y el alcance de la proteccion se extendera a cualquier género de productos,
servicios o actividades™ .

En el presente caso hay que tener en cuenta que los principales elementos que vamos a
considerar para valorar si estamos ante una marca renombrada o no seran el grado de extension

2 BOCOS, M. (2003) op. cit.

33 FERNANDEZ NOVOA, C. (1984) Fundamentos de Derecho de Marca. Madrid: Editorial Montecorvo, S.A.,
pags. 290 y ss.

34 Revista de Derecho Mercantil (1969) El relieve juridico de la notoriedad de la marca (nimero 112), abril-junio,
Madrid.

35 GONZALEZ- BUENO, C. (2003) op. cit. pag. 195.

REGIMEN JURIDICO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL 22



del uso de la marca, su difusion entre los consumidores en el territorio considerado y la propia
naturaleza del signo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) es el que en mayor medida
ha establecido qué parametros deben seguirse para poder observar si estamos ante una marca
renombrada o no *®. Para comprobar si estamos ante una marca renombrada o no, se atendera
primero a la cuota de mercado que corresponde a la marca, la importancia de las inversiones
realizadas por la empresa para promocionarla, la proporcion de sectores interesados que
identifican a los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada
gracias a la marca.

Los parametros mencionados sirven para determinar el renombre de una marca. Por otro
lado, la proteccion de una marca registrada renombrada va mas alla de la simple identidad de
los productos y servicios, en tanto que ya no es necesario que pueda producirse un riesgo de
confusion ya que se va a dar siempre independientemente del sector donde se actiie. Y una
marca podra gozar de la consideracion de renombrada cuando sea conocida suficientemente por
una parte significativa del ptblico *’.

5. FUENTES

5.1. MARCA INTERNACIONAL

5.1.1. El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial

El Convenio de Paris, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su
acepcion mas amplia, con inclusion de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos
industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las
indicaciones geograficas y a la represion de la competencia desleal. Este acuerdo internacional
fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en
otros paises *.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorias
principales: el trato nacional, el derecho de prioridad y normas comunes.

36 Véase Resolucion niim 102/1999 de la Division de Oposicion de 24 de marzo de 1999 sobre la oposicion nim
B 5332 “NIKE”.

37 A modo de ejemplos de marcas renombradas podriamos mencionar ZARA o ADIDAS para un publico
generalizado.

38 Recurso on-line, disponible en < http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/ > (ltima consulta: 14 de enero de
2018).
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En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo
que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, los Estados contratantes deberan
conceder a los nacionales de los demas Estados contratantes la misma proteccion que concede
a sus propios nacionales. También tendran derecho a esa proteccion los nacionales de los
Estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en un Estado contratante.

En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relacion con las patentes, las
marcas y los dibujos y modelos industriales. Esto quiere decir que, si se presenta una primera
solicitud de patente de invencion o de registro de marca en uno de los Estados contratantes, el
solicitante podra durante un determinado periodo de tiempo, que es de doce meses para las
patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las
marcas, solicitar la proteccion en cualquiera de los demas Estados contratantes. Ello le confiere
un derecho de prioridad respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante
los citados plazos por la misma invencidon, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo
industrial. Ademas, una de las grandes ventajas de esta disposicion radica en que el solicitante
que solicita proteccion en varios paises no estd obligado a presentar todas las solicitudes al
mismo tiempo, sino que dispone de seis o doce meses (el periodo de tiempo citado
anteriormente) para elegir los paises en los que desea la proteccion.

Asimismo, en el Convenio se establecen algunas normas comunes a las que debe
ajustarse todos los Estados contratantes, dentro de las mas importantes se mencionaran las
relativas a las marcas, ya que el objeto de este trabajo es el derecho de marcas.

En este sentido el Convenio de Paris no fija las condiciones de presentacion y registro
de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados contratantes. En consecuencia,
no es posible rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un
Estado contratante, de igual modo, tampoco se podra invalidar el registro por el hecho de que
no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el pais de origen independiente de las
marcas que se hayan registrado en otro pais, incluido el propio pais origen. Por lo que, la
anulacion del registro de la marca o la caducidad dentro de un Estado contratante no afectara a
la validez de los registros en los demas Estados contratantes *.

Una vez que la marca ha sido correctamente registrada en el pais de origen, se admite
para su depdsito y se protege en su forma original en todos los Estados contratantes, cuando asi
se solicita. Sin embargo, existe la posibilidad de denegar el registro en supuestos concretos,
como por ejemplo cuando una marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando carezca
de signo distintivo o sea contraria a la moral o al orden publico, 0 que tenga una naturaleza
engafiosa para los consumidores “°.

39 Articulo 6 del Convenio de Paris.

40Vid. articulo 6 quinquies del Convenio de Parfs.
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Por un lado, los Estados contratantes estan obligados a denegar el registro y a prohibir
el uso de una marca que constituya la reproduccion, imitaciéon o traduccidon, o que sea
susceptible de crear confusion, con otra marca utilizada para productos similares o idénticos, y
que, a juicio del 6rgano competente del respectivo Estado, resultase que es notoriamente
conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse
del Convenio.

Por otro lado, los Estados contratantes deberan igualmente rechazar el registro y prohibir
el uso de marcas que contengan, sin un permiso, escudo de armas, emblemas de Estado y signos
oficiales de los Estados contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por
conducto de la Oficina Internacional de la OMPI *!.

Las marcas colectivas deben estar protegidas por los Estados contratantes: en relacion
con los dibujos y modelos industriales no se podra denegar la proteccion por el hecho de que
los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado; en
relacion con los nombres comerciales estaran protegidos sin necesidad de su registro; en
relacion con las indicaciones de procedencia, los Estados deberan adoptar medidas contra la
utilizacion directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto
o a la identidad del productor, fabricante o comerciante; y en relacion con la competencia
desleal todos los Estados tienen que asegurar una proteccion eficaz contra la competencia
desleal.

Finalmente, al Convenio pueden adherirse todos los Estados, teniendo en cuenta que los
instrumentos de ratificacion o de adhesion deben depositarse en poder del Director General de
la OMPL.

5.1.2. Acuerdo ADPIC

El Acuerdo sobre los ADPIC *’, es el acuerdo multilateral mas completo sobre
propiedad intelectual, y entrd en vigor el 1 de enero de 1995. Las esferas de la propiedad
intelectual que abarca son: el derecho de autor y derechos conexos; derecho de marcas, dentro
de los cudles incluye marcas de servicios; indicaciones geograficas; dibujos y modelos
industriales; patentes; esquemas de trazado; e informacion no divulgada.

El Acuerdo abarca tres principales aspectos. En primer lugar, establece una serie de
normas minimas de proteccion que debe adoptar cada Estado miembro, con respecto a cada uno
de los principales sectores de la propiedad intelectual. En segundo lugar, se regulan los
procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual. En tercer lugar, en virtud del Acuerdo, las diferencias entre Estados miembros de la
OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan
sujetas al procedimiento de solucion de diferencias de la OMC.

41V/id. articulo 6 bis del Convenio de Paris.

42 ADPIC: Acuerdo sobre determinados aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo
Ic de la OMC.
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Es incuestionable el efecto que ha presentado este Acuerdo sobre la regulacion mundial
de la propiedad intelectual (dentro del cual se incluyen las marcas) a la hora de adaptarse a las
ultimas exigencias del comercio internacional, tal y como se ha mencionado anteriormente. No
obstante, las reglas dedicadas al derecho de marcas fueron parcialmente recogidas en la Ley
32/1988, al estar directamente inspirada en el Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de
Armonizacion, que fue bastante influyente en el Acuerdo ADPIC. Es por ello, que la adecuacion
del Acuerdo en lo relativo al derecho de marcas solo ha hecho efecto en determinadas
cuestiones, como en la ampliacion de la legitimacion para poder solicitar el registro de una
marca en Espafia a los nacionales de los miembros de la Organizacién Mundial del Comercio;
la incorporacion del concepto de causas justificativas de la falta de uso de la marca; la
proteccion reforzada de las marcas notorias registradas; y en la introducciéon de una nueva
prohibicion absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geograficas sobre los vinos.

5.1.3. Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y Protocolo

El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de
Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989. El
sistema permite proteger una marca en gran numero de paises mediante la obtencion de un
registro internacional que surte efecto en cada una de las partes contratantes que hayan sido
designadas **. El protocolo se adoptd con la finalidad de que el sistema de Madrid fuese mas
flexible y mas compatible con la legislacion nacional de determinados paises y organizaciones
intergubernamentales que no habian podido adherirse al arreglo.

La solicitud de registro internacional so6lo podra presentarla aquella persona fisica o
juridica que esté vinculada con una parte contratante del Arreglo o del Protocolo. Y la marca
s6lo podra ser objeto de la solicitud internacional si ya ha sido registrada en la oficina de marcas
de la parte contratante con la que el solicitante tenga el vinculo necesario (es lo que se denomina
“oficina de origen”). No obstante, si todas las designaciones se efectuan en virtud del Protocolo
la solicitud internacional podra basarse en una simple solicitud de registro presentada en la
oficina de origen.

En cuanto a la declaracion de concesion o denegacion de la proteccion, la oficina de
cada parte contratante designada emite una declaracion de concesion de proteccion con arreglo
a la Regla 18ter del Reglamento Comtin .

No obstante, cuando las partes contratantes designadas examinan el registro
internacional para determinar si se cumple lo establecido por su legislacion nacional, tienen

derecho a denegar la proteccion en su territorio si no se cumplen disposiciones sustantivas. Esa

43 Recurso on-line, disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/ > (altima consulta: 14 de
enero de 2018).

# Véase Regla 18ter del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas
y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.
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denegacion debe comunicarse a la Oficina Internacional dentro del plazo de doce meses
contados desde la fecha de notificacion. Sin embargo, cuando se designa por el Protocolo, la
parte contratante podra prorrogar ese plazo hasta dieciocho meses. Asimismo, si esa denegacion
se funda en una oposicion, podrd comunicarse a la Oficina Internacional incluso pasados esos
dieciocho meses.

La denegacion se debera comunicar al titular del registro o al representante de este ante
la Oficina Internacional y se inscribe en el Registro Internacional para posteriormente ser
publicada en la Gaceta. Una vez comunicada la denegacion, el procedimiento se lleva a cabo
directamente entre la administracion competente y/o el tribunal de la parte contratante de que
se trate y el titular, todo ello sin perjuicio de tener que comunicar posteriormente la decision
definitiva a la Oficina Internacional para proceder a su registro y publicacion.

El registro internacional tiene una validez de diez afios, renovables por otros diez afios
adicionales siempre que se hayan pagado las tasas previamente.

El sistema de Madrid de registro de marcas ofrece ventajas a sus titulares. En primer
lugar, simplifica la tramitacion de solicitudes para los nacionales que desean entrar en el
mercado global. Por otro lado, al renovar el registro de marca internacional se tiene por
renovada la proteccion de la marca en el resto de los paises, y, por ultimo, los efectos pueden
extenderse a una parte que no haya sido incluida con anterioridad.

5.2.  MARCA COMUNITARIA

El 23 de marzo de 2016 entr6 en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento
Europeo y del Consejo, segtin el cual, se modificaba el Reglamento sobre la Marca Comunitaria
(207/20009).

Nos encontramos ante una reforma legislativa de la marca comunitaria que no solo
modifica el reglamento anterior, sino que también incorpord una nueva Directiva 2015/2436
relativa a la aproximacion de los Estados miembros en materia de marcas que serd objeto de
estudio mas adelante.

El Reglamento modificador ha cambiado, entre otras cosas, el nombre de la Oficina, que
ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea; por otro lado,
el nombre de la marca que administra la Oficina ha pasado a llamarse marca de la Unién
Europea y, por ultimo, también se ha modificado el sistema de tasas aplicable a las marcas,
debido a su exceso.

El proceso de reforma legislativa trata de optimizar los procedimientos y aumentar la
seguridad juridica, ademds de definir con claridad todas las tareas que debe desempenar la
Oficina, incluido el marco para la cooperacion y la convergencia de practicas entre la Oficina
y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros. Asimismo, trata de hacer
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mas eficiente y uniforme el sistema de marcas en su conjunto y de adaptarlo a la era de
Internet®.

5.3. MARCA NACIONAL

5.3.1. Directiva 2015/2436

La armonizacion del derecho de marcas en la Unién Europea comenzo con la Primera
Directiva del Consejo (89/104/CEE), de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Dicha Directiva ha sido
objeto de sucesivas modificaciones, ha sido codificada por la Directiva 2008/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximacion de
las legislaciones en materia de marcas, dando lugar a la Directiva (UE) 2015/2436 (DOUE L
341, de 24 de diciembre del 2015).

Los ambitos en los que se ha plasmado tales novedades son los relativos especialmente
a los signos susceptibles de constituir una marca; a las prohibiciones de registro y causas de
nulidad; a los derechos conferidos y a las limitaciones a estos derechos; las marcas como objeto
de propiedad y las marcas de garantia, certificacion y colectivas; y a ciertos aspectos de indole
procedimental.*¢

5.3.2. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) es la encargada de regular todo el
régimen juridico de los signos distintivos, categoria que configura uno de los grandes campos

de la propiedad industrial. Esta Ley es la encargada de reformar la antigua Ley de marcas de
1989.

La necesidad de modificar la Ley de Marcas radica en tres motivos. El primero es dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita
las competencias de las Comunidades Autéonomas y del Estado en materia de propiedad
industrial. En segundo lugar, incorporar a nuestra legislacién de marcas las disposiciones de
caracter comunitario e internacional a que esta obligado el Estado espaiiol. Y el tltimo motivo,
consiste en introducir en nuestro ordenamiento juridico normas de caricter sustantivo y
procedimental que se acerquen mas a lo que es la sociedad actual, en concreto en lo relativo a

la nueva sociedad de la informacion 7.

45 Recurso on-line, disponible en <https:/euipo.europa.eu/ohimportal/es/eu-trade-mark-regulation> (Ultima
consulta: 14 de enero de 2018).

% FERNANDEZ NOVOA, C// OTERO, J.M. // BOTANA, M. op. cit. pag. 670.
4 Exposicion de motivos de la LM. Recurso on-line, disponible en

<http://noticias.juridicas.com/base _datos/Privado/117-2001.htmI> (Ultima consulta: 14 de enero de 2018).
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Asimismo, establece un nuevo régimen juridico de los signos distintivos en Espana,
acogiendo las disposiciones de derecho comunitario e internacional a que estd obligado el
Estado espaiiol, ademas de incorporar las nuevas normas de carécter sustantivo y procedimental
como ya se ha mencionado anteriormente.

La actual Ley de Marcas recoge una regulacion mas completa de la marca como objeto
de derecho de propiedad, a la que le dedica el capitulo IV del Titulo V, en vigor desde el dia
siguiente a la publicacion de la Ley. En €l se prevé la posibilidad de que la marca sea objeto de
titularidad comun, de que sea transmitida o de que constituya el objeto de otros derechos.
Reciben, sin embargo, un tratamiento particular dos de estas figuras, en concreto la transmision
y la licencia de marca. Se ocupa, asimismo, de la inscripcion en el Registro de marcas de las
situaciones juridicas creadas como consecuencia de la transmision o del otorgamiento de
determinados derechos sobre la marca. Las modificaciones se caracterizan, en gran medida, por
una mayor sintonia con el Derecho comunitario e internacional y por la adopcion de la Ley de
patentes como modelo para la introduccioén de algunas normas. No obstante, también inciden,
si quiera tangencialmente, en el régimen juridico de la licencia de marca otras modificaciones
introducidas en nuestro ordenamiento por esta LM de 2001, tales como la adopcion del sistema
multiclase, la desaparicion de la figura de las marcas derivadas, la ampliacion del ius prohibendi
del titular de la marca o la regulacion de las marcas renombradas, por citar algunos ejemplos*.

6. EL REGISTRO DE MARCAS
6.1. EL REGISTRO EN LA OEPM

El derecho a usar en exclusiva una marca se adquiere, en nuestro Derecho por su registro
validamente efectuado, frente a la otra posibilidad que consiste en admitir su adquisicién por
uso en el trafico, que es lo que se denomina adquisicidn extrarregistral. El legislador ha optado
por un sistema de registros corregido mediante la institucion de la caducidad de la marca por
falta de uso para evitar el “atesoramiento” de marcas (que alguien reserve para luego venderlos,
signos distintivos que crea que pueden ser buenos como marcas). Ademas, el sistema de registro
permite a cualquiera que desee invertir en desarrollar una marca comprobar previamente que la
marca no esta ya inscrita, lo cual es mucho mas barato que comprobar que no esta siendo ya
utilizada.

El articulo 2 LM regula la cuestion sentando el principio de adquisicion registral, es
decir, la adquisicion del derecho sobre la marca por su registro, con dos excepciones. La primera
se refiere a las marcas notorias. El titular de una marca notoriamente conocida en Espafia, goza
de la misma proteccion que el titular registral de acuerdo con los articulos 6.2 d), 19.1,34.5 y

4 ORTUNO BAEZA, M.T. (2010) Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas y Derecho concursal. Madrid:
Marcial Pons, pag. 10.
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52 LM. Asi, se faculta al titular de una marca notoria no registrada tanto para el ejercicio de la
accion de nulidad, como para presentar oposicion a que cualquier otro la registre.

6.2. PROHIBICIONES DE REGISTRO

6.2.1. Prohibiciones absolutas

Los motivos de prohibicion absoluta se enuncian en el articulo 5 LM, son once supuestos
de prohibiciones por los que se impide el acceso al registro de marcas de determinados signos,
que, por diversos motivos no deben constituir marca. Estos motivos responden a un interés de
caracter general, mientras que las prohibiciones relativas contempladas en los articulos 6 a 10
LM tienen como objetivo salvaguardar un interés particular.

Aquellas marcas que encontrandose en algunos de los supuestos de prohibicion absoluta
del articulo 5 LM hayan accedido al registro, podran ser declaradas nulas por sentencia firme
dictada por los Tribunales de justicia, y ser objeto de cancelacion. La accidon para declarar la
nulidad absoluta no prescribe.

Tanto la OEPM como cualquier persona fisica o juridica y cualquier agrupacion
constituida legalmente para la representacion de los intereses de fabricantes, productores,
prestadores de servicio, comerciantes o consumidores que resulten afectados u ostenten un
derecho subjetivo o un interés legitimo pueden ejercitar la accion de nulidad por contravenir
cualquiera de las prohibiciones absolutas previstas en el articulo 5 LM #°.

El articulo 5 LM establece los siguientes supuestos humerus clausus:

“Articulo 5 Prohibiciones absolutas.

1. No podran registrarse como marca los signos siguientes:

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al articulo 4.1 de la
presente Ley.

b) Los que carezcan de caracter distintivo.

¢) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en
el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geografica, la época de obtencion del producto o de la prestacion del servicio u
otras caracteristicas del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan
convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje comin o en
las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la
forma que da un valor sustancial al producto.

4 GONZALEZ- BUENO, C. (2003) op. cit. pag. 98.
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f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al publico a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la
calidad o la procedencia geografica del producto o servicio.

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan
en indicaciones de procedencia geografica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que
no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de expresiones tales como «clase»,
«tipo», «estilo», «imitacion» u otras analogas.

i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros
emblemas de Espafia, sus Comunidades Autonomas, sus municipios, provincias u otras
entidades locales, a menos que medie la debida autorizacion.

j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser
denegados en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris.

k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de interés publico, salvo que su registro sea
autorizado por la autoridad competente.

2. Lo dispuesto en las letras b), ¢) y d) del apartado 1 no se aplicara cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un
caracter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

3. Podra ser registrada como marca la conjuncidn de varios signos de los mencionados
en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjuncién tenga la distintividad
requerida por el apartado 1 del articulo 4 de la presente Ley.

6.2.2. Prohibiciones relativas

Las prohibiciones relativas son prohibiciones de registro con causa en derechos
anteriores y, por tanto, deben ser ejercitadas a instancia de parte, salvo en el supuesto previsto
en el articulo 9.1 b) LM (nombre, apellido, pseudonimo o signo que por generalidad del publico
identifique a la persona distinta del solicitante) que han de ser examinadas por la OEPM *°.

Se faculta a los terceros con derechos anteriores para que, en el caso de que un titular
prioritario estime una potencial confusion en el mercado del signo solicitado con el que el citado
duefio posee, interponga oposicion al registro del nuevo signo.

Las prohibiciones relativas se regulan en los articulos 6 a 10 LM, estableciendo los
supuestos en los que pueden plantearse tales oposiciones:

- Marcas anteriores registradas (art. 6.1 a), b) y ¢) LM)
- Marcas notoriamente conocidas con anterioridad no registradas (art. 6.2 d) LM).

50 CORNO CAPARROS, L. op. cit. pag. 42.
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- Marcas notorias o renombradas (art. § LM).

- Nombres comerciales anteriormente registrados (art. 7 LM).

- Nombre, apellido, imagen o pseudéonimo o cualquier otro signo que identifique a
persona distinta del solicitante por el piiblico en general, siempre y cuando no se haya recabado
la preceptiva autorizacién (art. 9.1 b) LM).

- Nombre civil o imagen que identifica a persona distinta del solicitante, en el caso en
el que no se haya obtenido la preceptiva autorizacién (art. 9.1 a) LM).

- Signos que reproducen, imitan o transforman obras protegidas por derechos de autor o
cualquier otro derecho de propiedad industrial distinto a marcas y nombres comerciales (art.
9.1 ¢c) LM).

- Nombres comerciales o razones sociales anteriores no registradas que, al momento de
solicitud, son notoriamente conocidos o usados en Espaiia (art. 9.1 d) LM).

Conviene destacar que, el titular de los derechos anteriormente mencionados, en caso
de que un signo que incurra en una prohibicion absoluta sea registrado, puede interponer
demanda solicitando la nulidad del registro °'.

6.3. NULIDAD Y CADUCIDAD

La nulidad y la caducidad de la marca son los dos instrumentos establecidos por ley con
el fin de atacar la validez de la marca ya registrada. Asimismo, son armas utilizadas en la
reconvencion a una demanda por infraccion de marca 2.

La LM regula la figura de la nulidad y la caducidad de la marca en el Titulo VI,
concretamente, el capitulo primero recoge la nulidad de la marca en los articulos 51 a 54, esta
regulacion se asienta en la contraposicion entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad
relativa. Por su parte, el capitulo segundo regula la caducidad de la marca en los articulos 55 a
58, explicando las causas que la produce.

6.3.1. Nulidad

La LM prevé las causas de nulidad absoluta y relativas con el fin de atacar una
inscripcion registral viciada. A través de estas causas, cualquier interesado puede conseguir la
revocacion de una marca registrada incorrectamente.

31 Vid. articulo 52 LM.
52 CORNO CAPARROS, L. op. cit. pag. 100.
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6.3.1.1. Causas de nulidad absoluta

Una vez que la Oficina ha concedido el derecho de marcas a un signo que incurre en
alguna de las prohibiciones del articulo 5 LM, se entiende que tal derecho nunca naci6 por estar
viciado.

La nulidad debe ser examinada al atendiendo al momento de la solicitud, es decir, una
marca es nula si cuando se solicito adolecia de los defectos que son causas de nulidad °°.

Las causas de nulidad absoluta se recogen en el articulo 51 LM:

““1. El registro de la marca podra declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto
de cancelacion:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1y 2 del articulo 3y en el articulo
5 de la presente Ley.

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

2. La accion para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. La nulidad no podra ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el
momento de interponer la demanda. En particular, no podra ser declarada la nulidad de una
marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el articulo 5, apartado 1, letras b), ¢) o
d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un caracter distintivo para los
productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella
por su titular o con su consentimiento™.

De la lectura del articulo anterior, se extrae que las causas de nulidad absoluta son las
siguientes:

- Falta de legitimacion para obtener un registro de marca espafola.

- La incursion del signo registrado en una prohibicion absoluta para registrarse
como marca.

- La mala fe del solicitante.

Asimismo, se identifica en el articulo 51.3 LM dos supuestos en virtud de los cuales la
marca registrada no puede ser declarada nula. Nos encontramos con un supuesto genérico, es
decir, si la marca se registro incurriendo en una causa de nulidad, y la misma al momento de
interponer la demanda o reconvencion de nulidad ha desaparecido, se entiende que la nulidad
no ha de ser declarada. Y en cuanto al supuesto especifico, hace referencia a la adquisicion de
distintividad sobrevenida en virtud de la cual, si una marca fe registrada contraviniendo las
disposiciones contenidas en el art. 5.1. b, ¢ o d (marcas genéricas, descriptivas o de uso comun),

53 CORNO CAPARROS, L. op. cit. pag. 100.
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pero al momento de solicitar la declaracion de nulidad la causa ha desaparecido, la nulidad no
puede ser declarada.

6.3.1.2. Causas de nulidad relativa

Estd incurso en causa de nulidad relativa, todo registro de marca, efectuado en
contravencion de lo dispuesto en los articulos 6 a9 LM. Y se encuentran reguladas en el articulo
52 LM que establece lo siguiente:

“1. El registro de la marca podré declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto
de cancelacion cuando contravenga lo dispuesto en los articulos 6, 7, 8, 9y 10.

2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior
registrada durante un periodo de cinco afios consecutivos con conocimiento de dicho uso no
podra solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma
basandose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se
hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de
mala fe, en cuyo caso la accién serd imprescriptible. En el supuesto contemplado en este
apartado, el titular de la marca posterior no podra oponerse al uso del derecho anterior, a
pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.

3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco afnos registrada en
el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, debera
probar, si asi lo solicita el demandado por via de excepcion, que, en el curso de los cinco afios
anteriores a la fecha de presentacién de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo
y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la
demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se
considerara registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido
realmente utilizada™.

Por lo tanto, la nulidad relativa afecta a toda marca registrada que cause riesgo de
confusion con:

- Marcas anteriormente registradas, ya sean idénticas o semejantes, que distingan
productos idénticos o similares.

- Marcas notorias anteriores no registradas.

- Nombres comerciales anteriores, y que por la existencia de los mismos se
produzca riesgo de confusion o asociacion.

- Nombres comerciales o denominaciones sociales anteriores, no registradas, que
sean notoriamente conocidas, siempre y cuando exista riesgo de confusion por ser idénticas o
semejantes, y distingan servicios idénticos o similares.

- Marcas o nombres comerciales notorios o renombrados registrados.

La nulidad relativa también afecta a las marcas registradas sin haber recabado la
preceptiva autorizacion de los titulares de:
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- Nombres civiles o imagenes que no identifiquen al titular de la marca.

- Nombre, apellido, pseudoénimo o cualquier otro signo que la generalidad del
publico identifique con persona distinta al titular.

- Derechos de propiedad intelectual o industrial, distinta del derecho de marca o
nombre comercial, que hayan sido reproducidos, imitados o transformados.

El articulo 52 apartados 2 y 3 LM regula dos excepciones a la nulidad relativa. La
primera es la inactividad del titular legitimado para solicitarla, y la segunda la caducidad por
falta de uso.

6.3.1.3. Efectos de la declaracion de nulidad

En caso de que la marca sea declarada nula, la misma no ha existido desde su solicitud,
produciendo tal declaracion efectos ex tunc, y considerandose que la misma nunca fue valida.

Si la nulidad es parcial, se declara s6lo respecto de parte de los productos o servicios
para los que la marca fue registrada. Ademas, la declaracion de nulidad tiene eficacia
retroactiva, pero estd sujeta a ciertos limites, y en concreto no afecta a las resoluciones sobre
violacion de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado
antes de la declaracion de nulidad, y frente a los contratos que, concluidos antes de la

declaracion de nulidad, hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma %,

La declaracion de nulidad perjudica a la parte que contratd con el que en su dia fuere
titular, siendo posible reclamar la restitucion de las sumas ya pagadas en virtud del contrato que
se anula por falta de objeto. Y en cualquiera de los casos mencionados anteriormente, puede
instarse indemnizacion de dafios y perjuicios si el titular de la marca anulada hubiera actuado
de mala fe, tal y como se desprende del articulo 54 LM.

La sentencia firme declarativa de nulidad implica la cancelacion del registro de la marca
y su consiguiente publicacion en el BOPI; al efecto, debe ser comunicada a la OEPM de oficio
o a instancia de parte >°.

6.3.2. Caducidad

Las causas de caducidad tienen la peculiaridad de producirse durante la vida de la marca,
es decir, el signo nace totalmente sano, pero con el paso del tiempo se produce un hecho que
impide que la marca pueda cumplir con su funcidn, y por tal razon, los Tribunales o la OEPM
de oficio (por falta de renovacion de la marca o por renuncia del titular) pueden declarar la
caducidad del signo desde que se produjeron los hechos u omisiones determinantes de la
caducidad, tal y como se desprende del articulo 55.2 LM.

54 CORNO CAPARROS, L. op. cit. pag. 104.
3 Vid. articulo 61 LM.
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Por lo tanto, una marca validamente registrada puede incurrir en causas de caducidad, y
la consecuencia de declarar la caducidad de la marca es que se cancela el registro de la misma
y se publica en el BOPI.

La legitimacion activa para entablar la accion de caducidad es muy amplia. El articulo
59 LM prevé la posibilidad de que cualquier persona fisica o juridica ejercite tal accidon, siempre
y cuando sea afectado por la vigencia de la marca, ostenten derechos subjetivos o tengan un
interés legitimo en anularla, incluyendo en la legitimacion activa a la OEPM.

También podran ejercer tal accion de caducidad, cualquier agrupacién constituida
legalmente que represente los intereses de los comerciantes, fabricantes, productores,
prestadores de servicios o consumidores, siempre y cuando, los miembros que pertenezcan a
las anteriores mencionadas resulten afectados u ostenten derechos subjetivos o un interés
legitimo .

Las causas de caducidad del registro de la marca son las siguientes:
a) Expiracion de su vida legal sin renovacion (art. 55 y 56 LM)

La marca se cancela de oficio si no se renueva una vez que finaliza su periodo de
vigencia. Dicha falta de renovacion se debe a los hechos que regula el articulo 32 LM: 1)
solicitud de renovacién sin cumplimiento de los requisitos formales exigibles; ii) presentacion
extemporanea de la solicitud de renovacion; iii) falta de subsanacién en plazo de las
irregularidades observadas en el procedimiento de renovacion. Ademas, se establecen ciertas
medidas en proteccion del interés de terceros con derechos sobre la marca como pueden ser los
embargantes, reivindicantes o el acreedor hipotecario, todo ello ante su caducidad por falta de
renovacion regulada en el articulo 56 LM.

b) Falta de uso de la marca

La marca puede caducarse judicialmente si su titular no ha cumplido con la carga de su
uso en Espana de forma real y efectiva durante los cinco afios consecutivos contados desde la
fecha de publicacion de su concesion, o desde la fecha de suspension o interrupcion de su uso
durante ese mismo periodo de tiempo, salvo que exista alguna causa justificativa. El principio
de especialidad impone que el uso de la marca sea cumplido respecto de los productos o
servicios para los que la marca haya sido registrada y que, ademas, se haga precisamente a titulo
de marca (arts. 39 y 58 LM).

La caducidad no puede ser declarada si en el periodo comprendido entre la expiracion
del plazo de cinco afios y los tres meses previos al ejercicio de la accion, el titular de la marca
prueba que habia comenzado a usarla de buena fe (art. 58 LM).

56 CORNO CAPARROS, L. op. cit. pag. 106.
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c) Vaciamiento o vulgarizacion de la marca

La caducidad de la marca por esta causa ha lugar debido a la concurrencia de dos
requisitos. Por un lado, la marca resulta vulgarizada cuando ésta se ha convertido en la
designacion usual del producto o servicio tanto para los competidores como para los adquirentes
o usuarios del sector. Por otro lado, el vaciamiento de la fuerza distintiva de la marca debe
obedecer a la actividad o inactividad del titular.

d) Susceptibilidad de induccion al error (art. 55 €) LM)

La caducidad de la marca por inducir al publico a error exige la concurrencia de dos
circunstancias: i) una de tipo objetivo: la marca deviene signo engafioso sobre la naturaleza,
calidad, caracteristicas o procedencia geografica de los productos o servicios para los que esta
registrada; ii) otra de tipo subjetivo: el riesgo de engafo ha de ser consecuencia del uso de la
marca por su titular, que no ha desplegado las suficientes medidas de publicidad aclaratorias, o
por un tercero con su consentimiento, como por ejemplo el licenciatario no asentado en la zona
geografica referida en la marca.

e) Pérdida de las condiciones subjetivas habilitantes para ser titular de marca

La marca caduca de forma sobrevenida si, por cualquier motivo, su titular deja de
cumplir las condiciones que lo habilitaban para serlo (art. 3 LM). En cualquiera de estos casos,
y como consecuencia del principio de especialidad, la caducidad se limita a los productos o
servicios afectados por la causa determinante de su declaracion (art. 60 LM). En su caso, la
sentencia que declare la caducidad del registro de la marca determinard su cancelacion y
publicacion en el BOPI, la cual serd comunicada a la OEPM de oficio o a instancia de parte
segun se desprende del articulo 61 LM.

f) Renuncia al derecho de marca

La marca puede ser libremente renunciada por su titular excepto si sobre ella existen
derechos reales, embargos o licencias registrados o esté entablada accion reivindicatoria y no
consta el consentimiento de los respectivos titulares, o en su caso, demandantes (art. 57 LM).
La renuncia se debe formular por escrito ante la OEPM o los 6rganos previstos en el articulo
11 LM. Esta registrara la renuncia, siendo el momento de la inscripcion el determinante de su
eficacia °’. La cancelacion de la marca sélo alcanza a los productos o servicios respecto de los
cuales haya sido expresamente renunciada.

57 Articulo 36 RD 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. Relativo a la renuncia total o parcial de la marca.
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SEGUNDA PARTE: LA MARCA TRIDIMENSIONAL

7. CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

La marca tridimensional es una forma registrada como marca. Es decir, una forma en
tres dimensiones que, teniendo aptitud diferenciadora, es registrada como marca. La
representacion grafica se hace mediante su representacion en dos dimensiones, es decir, dibujos
o fotografias de los que se pueden adjuntar diversas perspectivas que permitan una
representacion mental clara y suficiente de la marca solicitada %,

La marca tridimensional contiene varias peculiaridades que la separan de las marcas
condicionales, principalmente denominativas y graficas, que, a diferencia de éstas, una marca
tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el
medio material en que éste se plasma. La principal consecuencia deriva en la confusién que
puede generar en el consumidor que es el destinatario del producto designado, el cual estd
menos acostumbrado a identificar el origen empresarial de los productos que adquiere a través
de la forma en que éstos se presentan en el mercado *°.

7.1. CARACTERES Y LIMITES AL CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

La Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, en su articulo 2, establece que pueden constituir marcas ““todos
los signos que puedan ser objeto de representacion grafica”, y en particular, el Reglamento
(CE) 207/2009, de marca comunitaria, regula en su articulo 4 una lista ejemplificativa de signos
registrables como marca, entre los que se encuentra ““[...] la forma de los productos o su forma
de presentacion [...]".

Asimismo, ocurre en el plano nacional que se regula en el articulo 4 de la LM, donde
seflala que una marca puede consistir en una forma tridimensional, “[...] Las formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto
0 de su presentacion [...]”.

En este sentido, y considerando que la representacion grafica en este tipo de signos no
presenta especial dificultad, debemos entender que las formas de los productos o de su
presentacion que tengan aptitud diferenciadora, podran ser registrables como marca

8 SEMPERE, 1. L. (2011) La proteccion de las formas como marca tridimensional. Valencia: Tirant Lo Blanch,
pag. 67.

3 REY-ALVITE, M. (2014) “Caracter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Union
Europea”. Cuadernos de derecho transaccional. Vol.6, N° 1, pag. 295.
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tridimensional . Por lo tanto, la funcién diferenciadora de la marca es la que comporta un
mayor desafio a la hora de registrar este tipo de marcas.

El concepto de marca tridimensional se completa con tres reglas que han sido
incorporadas a la normativa europea como prohibiciones de registro, reguladas en el articulo
3.1 e) DMy 7.1 RMC, son tres prohibiciones que constituyen limites absolutos del concepto
de marca tridimensional %! Al igual que el resto de signos, las marcas tridimensionales deben
superar el examen de las prohibiciones absolutas que establecen la normativa de registro,
ademds de no incurrir en ninguna de las prohibiciones atribuidas unicamente a las marcas
tridimensionales.

Asi pues, los articulos 3.1 ¢) DM y 7.1 e) RMC prohiben el registro de aquellos signos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o por
la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un
valor sustancial al producto. Por lo tanto, debemos entender que un signo en tres dimensiones
que se halle inmerso en alguno de los motivos de prohibicion de registro contenidos en los
articulos mencionados, no pueden acceder a proteccion alguna por parte del Derecho de marcas.

Dada la importancia para la delimitacion del concepto de marca tridimensional, es
necesario hacer un breve andlisis de cada una de las tres prohibiciones especificas de registro
en relacion con las formas tridimensionales.

7.1.1. Forma impuesta por la naturaleza del producto

Esta prohibicion se regula en el inciso primero de los articulos 3.1 ¢) DMy 7.1 RMC, y
hay que entenderla aplicable a las formas necesarias que el producto debe tener para cumplir la
funcion o finalidad y extenderla, asimismo, a las formas de presentar los productos. Se trata de
evitar que por la via del derecho de marcas se adquiera un monopolio temporalmente ilimitado
sobre una categoria de productos.

Esta prohibicion impide el registro de las formas bésicas habitualmente utilizadas en el
trafico econdmico; tratese de la forma basica de un producto o de la de su envase ®. Hay que
tener en cuenta que la prohibicion se refiere Unicamente a la forma del producto o de su
presentacion, por lo que hay que entender que si el usuario de dicha forma natural del producto
o de su presentacion introduce ciertas matizaciones o modificaciones que supongan una
alteracion de esa forma natural, la marca en principio es registrable .

80 SEMPERE, I. L. op. cit. pag. 67.

81 REY-ALVITE, M. op. cit. pag. 296.

2 FERNANDEZ-NOVOA, C. (2004) Tratado de derecho de marcas. 2* ed. Madrid: Marcial Pons, pag. 221.
% SEMPERE, I. L. op. cit. pag. 99.
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Por lo tanto, el titular de la marca que elija una sutil variacion de un signo que responda
a la naturaleza del producto o forma de presentarlo, s6lo podra defenderse de las copias o de las
imitaciones casi exactas de su marca ya que la esencia de su marca es la de la forma natural del
producto o de su presentacion, y dicha forma, no debe ser apropiable en exclusiva por ningin
operador.

Esta circunstancia parece refrendada por la posicion del Tribunal General, que ha tenido
ocasion de sefialar la inaplicabilidad de esta prohibicion en el supuesto de que la forma objeto
de la solicitud presente alguna caracteristica que no esté incluida en las restantes formas
presentes en el mercado .

7.1.2. Forma necesaria para obtener un resultado técnico

La segunda prohibicion se regula en el inciso segundo de los articulos 3.1 ¢) DM y 7.1
e) RMC, y es necesaria para evitar monopolizar, a través del sistema de marcas, formas que son
necesarias para la obtencion de resultados técnicos. Es decir, esta prohibicion tiene que ver con
la propia naturaleza del derecho de marca, cuya finalidad es proteger aquellos signos que
identifiquen el origen empresarial de un producto, y no las especificaciones técnicas del mismo.

Asimismo, con dicha prohibicion se busca delimitar los sistemas de marcas y patentes,
impidiendo la concesion de un derecho de exclusiva ilimitado temporalmente sobre una forma
técnicamente necesaria, pues ello supondria perpetuar un monopolio sobre una solucion técnica,
con la correlativa subversion de la normativa sobre patentes y modelos de utilidad, cuya

limitacion temporal es esencial al funcionamiento del sistema de proteccion de las invenciones
65

Por esa razon, los derechos exclusivos concedidos en el ambito de las invenciones son
temporalmente limitados mientras que las marcas pueden sostenerse en el tiempo sin limite
siempre que su titular se ocupe de las oportunas renovaciones, que generalmente seran cada
diez afios .

Lo expuesto no significa que resulte imposible la concesion de un derecho de marca
sobre una forma que cumpla de alguna forma una funcidén técnica, pero si presenta mas
restricciones sobre este tipo de formas, denegando aquellas exclusivamente motivadas por

razones de orden técnico®’.

4 STPI de 16 de febrero de 2000, asunto T-122/99, Procter &Gamble Company ¢, OAMI, aps. 55-56, Rec 2000
11-00265.

65 REY-ALVITE, M. op. cit. pag. 297.
6 Vid. Arts. 46 y 47 RMC.

7 En este sentido, se pronuncia el TPI en la sentencia de 12 de noviembre de 2008, asunto T 270/06 LEGO,
mediante la que se desestima el recurso interpuesto por LEGO contra la decision de la Alta Sala de Recursos que
establece que, a la luz del articulo 7.1 e) en su inciso segundo del RMC, la marca tridimensional de que se trata ha
de entenderse no registrable en relacion con “juegos de construccion” de la clase 28, por considerar que la referida
marca consiste exclusivamente en la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
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7.1.3.. Forma que da un valor sustancial al producto

La ultima de las prohibiciones especificas para el registro de marcas tridimensionales se
regula en el inciso tercero de los articulos 3.1 ¢) DM y 7.1 ) RMC, y se refiere a que la forma
que constituye el signo no debe aportar valor al producto en si mismo, sino diferencial el origen
empresarial de dichos productos de sus semejantes.

A través de esta prohibicion se trata de fijar los limites de la figura de la marca
tridimensional frente a la del disefio industrial, mas acertada para proteger creaciones estéticas.

Asi, para apreciar si entra en juego esta prohibicion debemos preguntarnos si la decision
de compra de un determinado producto viene dada por su forma o apariencia estética . Es
decir, ver si esta prohibicion incide de manera especial al registro de la forma de aquellos
productos cuya apariencia estética incide de manera directa sobre la valoracion positiva de los
consumidores, asi como los envases o formas de presentacion de dichos productos cuyas
caracteristicas ornamentales los hagan mas atractivos para el consumidor . En tal caso la via
adecuada de proteccion seria la del disefio industrial o los derechos de autor.

Conviene destacar que, tal y como sefiala el profesor FERNANDEZ NOVOA, ““cabe
afirmar que cuanto mas atractiva resulte una forma tridimensional, tanto mas probable sera
que la forma no pueda registrarse como marca”. Dicho esto, la norma viene a penalizar a los
creadores de formas estéticamente mas llamativas y atractivas, negando el acceso de dichas
creaciones al registro de marca.

7.2. SIGNOS INCLUIDOS EN EL. CONCEPTO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

7.2.1. Forma tridimensional del envase del producto o de su presentacion

El empleo més habitual de la marca tridimensional consiste en el registro como marca
de la forma tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y demés medios de
presentacion comercial del producto designado 7°. Se debe tener en cuenta que la forma del
producto puede ser inalterable en razon a las caracteristicas del producto, o porque deba ser
comercializado necesariamente por medio de algln tipo de envase por motivos practicos.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que existen una gran cantidad de
productos que carecen de una forma definida por si mismos, y por ello necesitan algin tipo de
envase o embotellamiento para poder comercializarlos, como, por ejemplo, los perfumes, geles
de bafio o zumos. En estos casos, es imposible potenciar la forma del producto para

% SEMPERE, I. L. op. cit. pag. 105.
8 REY-ALVITE, M. op. cit. pag. 298.
"0 REY-ALVITE, M. op. cit. pag. 299.
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diferenciarlos en el mercado, por lo que se juega con la figura del envase como elemento
diferenciador y distintivo, el cual adquiere un gran valor econémico y comercial.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ante solicitudes de registro relacionadas con este tipo
de productos, mantiene que el envase elegido confiere su forma al producto y que, por lo tanto,
dicho envase debe asimilarse a la forma del producto a efectos del examen de solicitud de

ctr 71
registro .

7.2.2. Forma tridimensional del propio producto

Otros de los presupuestos que prevé la normativa nacional y la comunitaria, es el de
proteccion como marca de la forma tridimensional del propio producto designado, en el cual
coincide en una misma realidad signo y producto.

Este presupuesto es de los mas controvertidos debido a las dudas que surgen en torno a
la colisién con otros derechos de propiedad industrial, tal y como se ha mencionado
anteriormente, o por la preocupacion por los efectos que pudiera tener en la competencia la
concesion de en derecho de exclusiva potencialmente ilimitado en el tiempo sobre la
configuracion externa de un producto.

7.2.3. Forma tridimensional desvinculada de la forma del producto

El ltimo presupuesto de signos que merecen proteccion como marca tridimensional se
define por la exclusion de los anteriores. Son aquellos que, consistiendo en una forma en tres
dimensiones, no coinciden ni con la forma del producto designado ni con la de su envase o
forma de presentacién comercial 7. Este presupuesto engloba signos de naturaleza mas
convencional, como insignias o escudos que identifiquen el origen empresarial de los
productos.

8. LA MARCA TRIDIMENSIONAL VS EL DISENO INDUSTRIAL

Los dibujos y modelos industriales presentan, en la practica, algunos problemas en
cuanto a su delimitacién en relacidon con titulos de proteccion afines. Asi, se pueden producir
conflictos en relacion con el modelo de utilidad, cuya naturaleza también se basa en la
proteccion de una forma, de una creacion tridimensional que, sin embargo, existe por una
motivacion de caracter técnico; estd justificada por la obtencion de una ventaja de caracter
técnico. También, en varias ocasiones, titulares de disefios industriales han intentado la

"I'STICE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, Henkel KGaA, ap 33, Rec. 2004 1-01725.
2 REY-ALVITE, M. op. cit. pag. 300.
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proteccion de su creacion a través de la figura de la marca, que presenta la innegable ventaja de
su potencial duracién indefinida 7.

Por un lado, la marca es un signo que se caracteriza por tener la capacidad de distinguir
productos o servicios, pudiendo incluir tanto formas bidimensionales como tridimensionales.
Por otro lado, el disefo industrial es un derecho de exclusiva que se otorga sobre la apariencia
externa de un producto y que tiene requisitos distintos a la marca.

Cuando la forma o el disefio del producto se considera una caracteristica distintiva,
puede protegerse como marca tridimensional.

Una de las grandes diferencias entre la proteccion que ofrece una marca tridimensional
y la que ofrece un dibujo o disefio radica en que los dibujos y modelos protegen la novedad y
el caracter singular de los productos, mientras que el registro de una marca tridimensional
protege el caracter distintivo del signo frente a otros signos existentes que se estén utilizando
para los mismos productos o servicios. Por lo tanto, una forma original no podra registrarse
como marca si no cumple la condicion de ser distintiva respecto a los productos o servicios para
los que se haya solicitado. Por el contrario, un producto al que se aplique un dibujo o, se
incorpore un modelo que se haya empezado a comercializar afios antes de presentar la solicitud
de registro sera registrado, pero cualquier tercero interesado podria hacer que se declarara nulo
el registro por considerar que existe una falta de novedad.

La diferencia entre marca tridimensional y disefio es clara con respecto a los requisitos
de validez de uno y otro tipo de modalidad de proteccion, en varias resoluciones
jurisprudenciales se han mezclado conceptos tradicionalmente extrafios a las marcas y mas
propios del enjuiciamiento de validez de los disefios 7%. Es el caso de las referencias a la funcion
técnica, o al cardcter convencional o, en definitiva, carente de singularidad de la forma
cuestionada.

Por lo tanto, nos interesa extraer las conclusiones précticas sobre las diferencias y
requisitos de cada tipo de proteccion. En primer lugar, es importante saber que ambas opciones
de proteccion son compatibles, lo que significa que si se dan los correspondientes requisitos
que vamos a mencionar para cada modalidad se puede proteger un mismo objeto como marca
tridimensional y como disefio.

> O’CALLAGHAN MUNOZ, X. (2001) “El disefio en la legislaciéon de propiedad industrial espafiola”. En La
propiedad industrial. Teoria y practica. Madrid: Editorial Centro de estudios Ramén Arecer. Recurso on-line,
disponible en <https://0-app.vlex.com.cisne.sim.ucm.es/#ES/vid/218509> (tiltima consulta 28 de enero de 2018).

74 Un claro ejemplo es el caso Kitkat (Sentencia Kitkat, del Tribunal de Justicia de la Union Europea, Sala Primera,
de 16 de septiembre de 2015.
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Asi pues, para decidir si hacer una o ambas cosas, se debe tener clara que la funcion
esencial de una marca es garantizar y permitir la identificacion del origen empresarial de un
producto o un servicio frente al consumidor, de manera que el signo grafico, denominacion o
forma en que consista, aplicado al producto o servicio de que se trate, debe ser capaz de
transmitir eficazmente una informacion o idea inequivoca al consumidor sobre su procedencia.

Las marcas pueden renovarse indefinidamente por periodos de diez afios, mientras que
los dibujos y los modelos comunitarios registrados tienen una duraciéon maxima de veinticinco
afios a partir de la fecha de solicitud de registro. Por ello, es importante tener en cuenta que una
marca puede ser renovada indefinidamente y que, siempre que se utilice sin interrupciones,
permitird perpetuar el monopolio sobre la misma, esta es una diferencia fundamental con los
disefios.

Segun la jurisprudencia mayoritaria, el mayor inconveniente a la hora de optar por la
modalidad de marca tridimensional radica en que por sus particularidades, las marcas
tridimensionales, a priori cumplen con mas dificultad su funcion esencial de procedencia.

Por tanto, para superar el examen de registrabilidad o validez que pueda plantarse
respecto a una marca tridimensional sera necesario estar en disposicion de demostrar que el
consumidor es capaz de identificar el origen empresarial a partir de dicha forma tridimensional,
para esto habra que invertir en publicidad y promocién especifica de dicha forma, habra que
darle la mayor visibilidad posible, y debera ser posible encuestar a una parte significativa del
publico destinatario y probar que este identifica dicha forma con un origen empresarial
determinado 7.

En lo relativo a la proteccion de una forma como disefio, lo importante es tener presente
que el requisito para la validez no tiene que ver con la identificacion del origen empresarial, ni
con la distincién de un producto respecto a otros de la competencia. Por lo que se refiere a los
disefios, el unico requisito es que no exista ningln disefio anterior idéntico o similar, y que se
diferencie en su conjunto de la impresion general que producen otros disefios preexistentes en
el momento de la presentacion de la solicitud.

El registro de disefios protege la creacion novedosa y el caracter singular de las formas
o estética de los productos, mientras que el registro de una marca tridimensional protege el

7S PEREZ LUNA, A. (2013) “;Registrar un disefio o una marca tridimensional?”” Actualidad Juridica Aranzadi
(nimero 870/2013), Editorial Aranzadi, S.A.U.
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caracter distintivo, la funcion indicadora de origen empresarial de la forma en que consista,
frente a las restantes marcas de productos o servicios del mismo tipo que puedan existir 7°.

En conclusion, una marca no necesita ser nueva a efectos de ser registrada, por lo que
el responsable de la creacion e introduccion en el mercado de una marca podria utilizarla
durante anos para después registrarla siendo ésta perfectamente valida, todo ello si nadie la ha
registrado previamente. Sin embargo, con un disefio no ocurre lo mismo, ya que, si el creador
del disefio lo divulga durante afios, ya no podra después registrarlo, debido a que carecerd del
requisito de novedad. Pero puede darse el caso de que una forma registrada como disefio por
ser nueva en su dia, a raiz del uso que se haga en el comercio se acabe identificando por los
consumidores como una marca que identifica claramente su origen empresarial. En este caso,
es posible solicitar y llegar a obtener una marca tridimensional por distintividad sobrevenida o
adquirida 7.

9. ANALISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE CASOS RELEVANTES
RELATIVOS A LA MARCA TRIDIMENSIONAL

9.1. CASO LINDE, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA, DE
3 DE ABRIL DE 2003

Esta sentencia versa sobre tres resoluciones de 23 de noviembre de 2000, recibidas en
el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2001, el Bundesgerichtshof planted, dos cuestiones
prejudiciales relativas a la interpretacion del articulo 3 apartado 1, letras b), ¢) y e) de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, Primera Directiva relativa a la
aproximacion de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre Linde AG (en adelante
Linde), Winward Industries Inc. (en adelante Winward) y Rado Uhren AG (en adelante Rado),
respectivamente, y la Oficina alemana de patentes y marcas, respecto a la desestimacion por
¢éste por falta de carécter distintivo, de las solicitudes de registro de marcas presentadas por
dichas sociedades.

En el primer litigio, Linde solicitd que se registrase un vehiculo como marca
tridimensional para los productos “carretillas automotoras y demas maquinas moéviles con
cabina del conductor, especialmente con horquilla elevadora”. Su solicitud fue desestimada por
la Oficina alemana de patentes y marcas por falta de caracter distintivo.

76 PEREZ LUNA, A. (2013) op. cit.

77 Como ha conseguido Nestlé en el caso Kitkat, que carece de proteccion de disefio ni opcion a ello por cuanto la
forma originaria del producto tiene como fecha de lanzamiento el afio 1935 (Sentencia Kitkat, del Tribunal de
Justicia de la Unidn Europea, Sala Primera, de 16 de septiembre de 2015).
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En el segundo litigio, Winward solicitd que se registrase una linterna como marca
tridimensional. Esta solicitud de registro fue desestimada por la Oficina alemana de patentes y
marcas por considerar que la marca cuyo registro se solicitaba carecia de caracter distintivo
segln lo previsto en la normativa alemana.

El tercer litigio se refiere a una solicitud de registro presentada por Rado en relacion con
una marca tridimensional consistente en la representacion grafica de un reloj de pulsera, que ya
estaba registrada como marca internacional y de que dicha sociedad era titular. La solicitud
también fue denegada por falta de distintividad y debido a la existencia de un imperativo de
disponibilidad.

En principio un signo tridimensional que representa la forma de un producto puede
constituir una marca, a condicioén de que se cumplan los criterios tasados.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 3.1 b) DM, serd denegado el registro o, en el
supuesto de estar registradas, podra declararse la nulidad de las marcas que carezcan de caracter
distintivo.

El caracter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relacion con los
productos o servicios para los que se haya solicitado su registro y, por otra, con la percepcion
de los interesados, que son los consumidores de estos productos o servicios. Se trata, segun la
jurisprudencia del TJUE, de la percepcion de la categoria de productos o servicios de que se
trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento. Ademas, el articulo 3.1 b) DM no establece ninguna distincion entre distintas clases de
marcas a la hora de apreciar su caracter distintivo.

El articulo 3.1 e¢) DM es el tnico que menciona de manera individual y expresa
determinados signos constituidos por la forma del producto al enumerar las causas especificas
de denegacion del registro de estos signos. En virtud de dicha disposicion, serd denegado el
registro o, en el supuesto de estar registrados, podra declararse la nulidad de los signos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la propia naturaleza del producto, por
la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor
sustancial al producto.

En virtud de todo lo expuesto el TJUE declara que para apreciar el caracter distintivo en
el sentido del articulo 3.1 b) DM 89/104, de una marca tridimensional constituida por la forma
del producto no debe aplicarse un criterio mas estricto que el que se utiliza para otros tipos de
marcas.

Ademas, al examinar en cada caso concreto la causa de denegacion del registro, el TJUE
establece que ““ ha de tomarse en cuenta el interés general subyacente en esta norma, es decir,
que todas las marcas tridimensionales constituidas por la forma de un producto puedan servir
para designar las caracteristicas de un producto o servicio en el sentido de dicha norma estén
a la libre disposicion de todos y no puedan registrarse, sin perjuicio de la aplicacion del
articulo 3, apartado 3 de dicha Directiva™.
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9.2. CASO PROCTER & GAMBLE/OAMI, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, DE 29 DE
ABRIL DE 2004

Esta sentencia tiene por objeto cinco recursos de casacion interpuestos contra las
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de
19 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI’® por los que se solicita que se anulen
todas las sentencias. La otra parte del procedimiento es la Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

Los antecedentes del ligio son los siguientes: El 13 de octubre de 1998, Procter &
Gamble solicitd a la OAMI el registro como marcas comunitarias de las siguientes formas
tridimensionales, que se presentaban en forma de pastillas cuadradas con bordes y esquinas
ligeramente redondeados.

- una pastilla compuesta por dos capas, una blanca y la otra verde palido (asunto C-
468/01 P);

- una pastilla compuesta por dos capas, una blanca moteada de verde, la otra verde palido
(asunto C-469/01 P);

- una pastilla blanca moteada de amarillo y azul (asunto C-470/01 P);
- una pastilla moteada de azul (asunto C- 471/01 P), y
- una pastilla blanca moteada de verde y azul (C- 472/01 P).

Los productos solicitados para el registro de marca correspondian a la siguiente
descripcion: “‘preparaciones para lavar y blanquear y otras sustancias para la colada;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones para limpiar y cuidar la
vajilla; jabones”.

Mediante resoluciones de 17 de junio de 1999, el examinador de la OAMI desestimo
dichas solicitudes por carecer las marcas cuyo registro se solicitaba de caracter distintivo y no
poder ser objeto de registro con arreglo al articulo 7.1 b) del Reglamento n°® 40/94.

78 Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 19 de septiembre
de 2001, Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca y verde palido) (T-117/00, Rec. p. 11-2723), Procter
& Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca, moteada de verde, y verde palido) (T-118/00, Rec. p. II-2731),
Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de amarillo y azul) (T-119/00, Rec. p. 1I-2761),
Procter & Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de azul) (T-120/00, Rec. p. 11-2769), y Procter &
Gamble/OAMI (pastilla cuadrada blanca moteada de verde y azul) (T-121/00, Rec. p. [1-2777).
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Los criterios de apreciacion del caracter distintivo de los signos tridimensionales
constituidos por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otro tipo de marcas.
No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicacioén de dichos criterios, que la
percepcion del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca
tridimensional, constituida por la apariencia del propio producto, que en el caso de una marca
denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos
que designa. En este sentido, s6lo los signos consistentes en la forma del propio producto que
difieren de una manera significativa de la norma o usos del ramo correspondiente poseen
carécter distintivo 7.

Las alegaciones de las partes respecto de este tema, se establece en la propia sentencia
que ““las pastillas para lavavajillas y méas aun las de lavadoras no eran productos de consumo
diario y que se situaban, por entonces, en el segmento de gama alta del mercado
correspondiente”. Procter & Gamble no comprende por qué razon el nivel de atencion del
consumidor medio respecto de los productos de consumo diario no seria elevado, dado que el
uso cotidiano de tales productos atrae sin cesar la atencion del consumidor sobre su presentacion
y contribuye asi a que disfruten de un nivel elevado de atencion.

Segun una jurisprudencia reiterada, los criterios de apreciacion del caracter distintivo de
las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los
aplicables a otros tipos de marcas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la percepcion del
consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional,
constituida por la apariencia del mismo producto, que en el caso de una marca denominativa p
figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.
En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los
productos basdndose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento grafico o
textual y, por consiguiente, puede resultar mas dificil de acreditar el caracter distintivo cuando
se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o
figurativa®.

A este respecto, el Tribunal de Primera instancia afirma que, respecto a los productos
de consumo diario, el nivel de atencion del consumidor medio con respecto a la forma y los
colores de las pastillas para lavadoras o lavavajillas no es elevado.

7 FERNANDEZ-NOVOA, C./ GARCIA VIDAL, A. / FRAMINAN SANTAS, J. (2007) Jurisprudencia
comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilacion y extractos sistematizados. Granada: Comares S.L. pag.
318.

80 Véase el apartado 36 de la Sentencia Procter & Gamble/OAMI del Tribunal de Justicia, de 29 de abril de 2004.
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9.3. CASO BIC IBERIA, S.A. CONTRA MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A., DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2008

Esta sentencia versa sobre la demanda interpuesta por BIC IBERIA, S.A. (en adelante
BIC), contra MOTICHELVO INDUSTRIA, S.A. (en adelante MONTICHELVO), ante el
Juzgado de Primera Instancia nimero 15 de Valencia, solicitando en el suplico de la misma lo
siguiente: ““Se declare: a) Que la distribucion por parte de la demanda, MONTICHELVO
INDUSTRIAL, S.A. de un boligrafo identificado con la marca ““ZAS”’, copia del boligrafo BIC
CRISTAL, constituye una infraccion de un derecho de exclusiva derivado de la Marca
TRIDIMENSIONAL 1.935.054. [...] Se condene: b) A cesar inmediatamente en su actuacion
de usar un boligrafo que reproduzca el mundialmente conocido boligrafo BIC CRISTAL, objeto
de la presente litis™ 8.,

El Juzgado de Primera Instancia dict6 sentencia con fecha 31 de enero de 2003 fallando
que la comercializacion del boligrafo “ZAS” por parte de la demandada constituye una
infraccion al derecho de marca tridimensional de la actora y, por lo tanto, condena a la
demandada a cesar de comercializar el boligrafo objeto de la litis.

MONTICHELVO interpuso recurso de apelacion contra la mencionada sentencia vy,
posteriormente, BIC anuncido su recurso de casacion contra la sentencia de apelacion
fundéndose en los siguientes fundamentos de derecho:

- BIC fabrica objetos de escritorio y notoriamente boligrafos. Tiene registradas a su
favor diversas marcas y concretamente la marca nacional 1.935.054 BIC tridimensional que
aparece en el registro con la siguiente descripcion, “Consiste en la denominacion BIC disefiada
caprichosamente dentro de una caprichosa porcion, precedida por el disefio caprichoso y
grotesco de un mufieco, acoplados en una de las caras horizontales que conforma el disefio
esquematico de un boligrafo transparente, cuya funda o caperuza se aprecia en el lado
izquierdo, taponando caprichosamente el lado derecho adjunto™.

- Con la comercializacion del boligrafo “ZAS” se desprendia a su vez una conducta
desleal porque al venderse esos boligrafos en comercios de baja categoria podia inducir al
consumidor a creer que se trataba de un subproducto de marca notoria y, podia crear asi
confusion en el consumidor. Es por ello que en la demanda BIC pidié que se declarara que la
distribucion del boligrafo ZAS constituia una infraccion al derecho de exclusiva de la marca
1.935.054; y que la infraccion de los derechos y los actos de competencia desleal constituyen

81 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n® 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.
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una imitacion, asi como un aprovechamiento ilicito e indebido de las ventajas y reputacion
industrial de BIC.

El primer motivo de casacidon establece que la sentencia recurrida ha errado al
considerar que la marca 1.935.054 no es una marca tridimensional y protege Unicamente la
ubicacion de la palabra BIC con su dibujo y su forma dentro de un boligrafo, pero no el envase
en si, de forma que lo protegido es la marca y no el conjunto del boligrafo. Con ello se ha
vulnerado la jurisprudencia de la Sala que ha establecido determinar las marcas en su conjunto,
“sin que sea valido ni aceptable la descomposicion de las mismas entre los elementos
individuales que las pueda integrar, desvirtudndose de esta manera el concepto de lo que debe
ser la marca tridimensional”.

El primer motivo se estima debido a que una marca tridimensional consiste en un signo
que tiene un volumen y, la marca registrada por BIC con el niimero 1.935.054 tenia esas
caracteristicas.

El segundo motivo se formula por inaplicacion de los articulos 34.2 b) de la LM, en
relacion con los articulos 34.2 ¢) y 8, en sus apartados 1, 2 y 3 del mismo texto legal. En relacion
con el riesgo de confusion que puede comportar en los consumidores la comercializacioén del
boligrafo “ZAS”.

El tercer motivo radica en si la comercializacion de los boligrafos “ZAS” suponia un
aprovechamiento de la reputacion de BIC y de imitacion de sus prestaciones, produciéndose
una confusion con la apariencia del boligrafo BIC CRISTAL, por lo que la resolucion recurrida
lo que hace es desvirtuar totalmente el concepto de marca tridimensional.

Asi pues, la Sala estima el primer y el tercer motivo planteado en el recurso de casacion,
anulando la sentencia recurrida y confirmando la sentencia dictada por el Juez de Primera
Instancia n° 15 de Valencia, de 31 de enero de 2003.

En conclusion, se declara que la comercializacion del boligrafo “ZAS” por parte de
MONTICHELVO constituye una infraccion al derecho de marca tridimensional de la actora y,
constituye un acto de competencia desleal.
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9.4. CASO KITKAT, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA,
DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Esta sentencia tiene por objeto una peticion de decision prejudicial planteada, con
arreglo al articulo 267 TFUE, por la High Court Of Justice de Reino Unido, mediante
resolucion de 27 de enero de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de abril de 2014, en
el procedimiento entre Société des Produits Nestlé S.A. (en adelante Nestlé¢) y Cadbury UK Ltd
(en adelante Cadbury).

La peticion de decision prejudicial versa sobre la interpretacion del articulo 3.1, letras
b) y e) incisos 1) y ii) de la DM, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas.

Esta cuestion se ha planteado en el marco de un litigio entre Nestl¢ y Cadbury en
relacion con la oposicion formulada por ésta a la solicitud de Nestlé de registrar como marca
del Reino Unido un signo tridimensional que representa la forma de un barquillo cubierto de
chocolate compuesto por cuatro barritas.

Se plantearon tres cuestiones prejudiciales, la primera de ella se centra en valorar la
distintividad adquirida, es decir, si lo relevante es que la marca sea reconocida y asociada con
los productos de quien la solicita, o que sea percibida como indicadora de origen.

La segunda cuestion radica en si una marca esta compuesta por tres caracteristicas, de
las cuales dos son necesarias para obtener un resultado técnico y la tercera resulta de su propia
naturaleza. Por lo tanto, se plantea si se debe rechazar su registro con base en el articulo 3.1 e)
inciso 1) y/o ii).

Por ultimo, a la hora de analizar si la forma presenta una funcién técnica, se plantea si
se debe tener en cuenta que esta funcidon obedece a la manera en que los productos se fabrican
0 a la manera en que estos se usan.

El Tribunal de Justicia primero se pronuncia sobre la segunda cuestion prejudicial
planteada, en el sentido de que la acumulacion de tres motivos absolutos de denegacion en una
marca debe llevar a su rechazo siempre y cuando al menos uno de ellos sea de completa
aplicacion a tal forma, reiterando el caracter totalmente independiente que presentan los
motivos de denegacion absolutos.

En cuanto a la tercera cuestion planteada, afirma el TJUE que la funcion técnica debe
entenderse referida al modo en el que el producto se usa y no al modo en que se fabrica *2.

A mayor abundamiento, en la propia sentencia se establece lo siguiente: “En efecto,
debe denegarse el registro de un signo compuesto por la forma atribuida Unicamente al

82 En efecto, desde el punto de vista del consumidor, las funcionalidades del producto son determinantes y las
modalidades de fabricacién de éste importan poco. STIUE Nestlé.
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resultado técnico, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas
y, en consecuencia, con otros procedimientos de fabricacion™ 83,

Finalmente, se pronuncia sobre la primera cuestion prejudicial en el sentido de que, a
fin de valorar la distintividad adquirida, no basta con el mero reconocimiento o asociacion, sino
que el consumidor debe percibir el signo como indicador de un origen concreto.

Asi pues, en virtud de todo lo expuesto el TJUE ““se opone al registro como marca de
un signo compuesto por la forma de un producto cuando esta forma incluye tres caracteristicas
esenciales, de las que una resulta de la propia naturaleza del producto y las otras dos son
necesarias para la obtencion de un resultado técnico, siempre que, no obstante, al menos una
de las causas de denegacion del registro enunciadas en esta disposicion se aplique plenamente
a la forma en que se trata”™.

9.5. CASO KRAFT, DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El 2 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo espafiol adoptd su sentencia 450/2015
en la que se abordan dos cuestiones de gran relevancia, la primera de ellas tiene por objeto
analizar cuando una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se aproxima
excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el mercado; la
segunda se centra en el analisis de la aplicacion por parte del TS de jurisprudencia europea
sobre el uso efectivo de la marca comunitaria, a efectos de estimar la accion de caducidad por
falta de uso.

En esta sentencia se pronuncia el TS en relacion con una demanda presentada por Kraft
Foods Global Brands LLC, Kraft Galletas Production S.A. y Kraft Foods Espafia Commercial
S.L. (en adelante Kraft) contra Galletas Gullén S.A. (en adelante Gullon). Con esta decision
del TS se pone fin a la controversia entre las partes derivada de la accion de infraccion de
marcas y competencia desleal que Kraft habia entablado contra Gullon anteriormente.

Ambas compaiias son lideres en el mercado alimenticio espanol que se dedican a la
produccion y comercializacion, entre otros productos, de galletas. Kraft entendia que la
comercializacion de las galletas “Morenazos” de Gullon y del correspondiente envoltorio
constituia una violacion de su marca “Oreo” y de su envoltorio. Ademas, Kraft sostenia que la
violacion de la marca tridimensional consistente en el envoltorio de las galletas Chips Ahoy!
Se daba por la comercializacion del envoltorio de la galleta Cookies por parte de Gullon.

Cuando el caso llega al TS, el mismo rechaza cualquier alegacion de riesgo de confusion
entre los productos de Gullon y las marcas “Chips Ahoy!” y “Oreo”, tanto bajo el supuesto de
infraccion como el de competencia desleal.

8 En el mismo sentido se pronuncia la sentencia Philips C:299/99, EU:C:2002:377, apartado 83.
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E1 TS llega alega en su sentencia lo siguiente: “De acuerdo con la doctrina del Tribunal
de Justicia ante expuesta, este uso de la marca espafiola nium. 1.997.588 cumpliria con la
exigencia del articulo 39 LM de ser real y efectivo, siempre y cuando no alterara el caracter
distintivo de la marca como fue registrada. Pero en este caso queda alterada de forma muy
significativa, pues la fuerza distintiva de la marca figurativa tridimensional (espafiola nam.
1.997.588) es escasa Y, sin dejar de percibirse conjuntamente como un todo, se encuentra el
troquelado de la superficie de la galleta. Esta escasa distintividad se ve alterada de forma muy
significativa con la incorporacion de la denominacién “Oreo”, que encierra una gran fuerza
distintiva, de tal forma que concentra la distintividad de la marca comunitaria nam.
8.566.176".

La conclusion a la que se llega es que el elemento distintivo no es la forma de la galleta,
sino su superficie troquelada. Al implantar “Oreo” la percepcion de esa galleta varia, debido a
que no se aprecia el troquelado. Por lo que, esta es la razéon que lleva al tribunal a considerar
que la marca inicial no ha sido usada por “Morenazos”, ya que al superponer la denominacién
se esta destruyendo la aptitud distintiva que tenia la galleta original y que residia en el dibujo
de troquelado de superficie de la marca.

Por ultimo, el TS desestima la cuestion planteada en cuanto a la competencia desleal,
debido a que la notoriedad no es sobre el elemento grafico, sino por su denominacion.

10. CONCLUSIONES GENERALES

I. Una vez finalizado el estudio de la figura de la marca tridimensional, asi como
observado todas las peculiaridades que plantea y cudles son los criterios jurisprudenciales
mayoritariamente seguidos, se puede llegar a la conclusion de varias cuestiones.

II. En primer lugar, es evidente que el empresario necesita llamar la atencién de sus
clientes y, para ello precisa de una estrategia distintiva que le permita diferenciar sus productos
o servicios de los de sus competidores. Esto quiere decir que la forma tridimensional hace que
el consumidor perciba la misma de un modo diferente a como percibe la marca convencional
debido a que con todo lo analizado a lo largo del trabajo se llega a la conclusion del indudable
vinculo entre marca tridimensional e indicador de procedencia empresarial.

II1. Si bien es cierto, al tratarse de una figura bastante novedosa es indiscutible el hecho
de que no esté lo suficientemente regulada y estudiada a nivel doctrinal, por lo que se puede
llegar a decir que nos encontramos en cierto modo ante una laguna legal en este ambito, el cual
es discutido mayoritariamente por la jurisprudencia. Es mas, con base en el principio de
territorialidad que rige en marcas, cada pais regula la proteccion de las marcas tridimensionales
de una forma, ello implica incluso que en algunos paises existen legislaciones donde no es
posible el registro de marcas tridimensionales.
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IV. Ademas, con el paso del tiempo y con el avance tecnolégico y medidtico presente
en la actualidad, se han ido desarrollando unas nuevas férmulas de proteccion de marcas no tan
convencionales, 1o que conlleva a incentivar a los empresarios a registrar su marca desde una
perspectiva tridimensional en lugar de convencional. Todo ello se ha podido comprobar con el
incremento en el numero de registros de marcas tridimensionales tanto a nivel nacional como
comunitario, haciendo crecer de este modo el numero de resoluciones judiciales en lo
concerniente al registro de la marca tridimensional.

V. En segundo lugar, y quiza la cuestion mas controvertida del ambito jurisprudencial
es el carécter distintivo de las marcas tridimensionales cuyos criterios de apreciacion son mucho
mas estrictos que los aplicados a las marcas convencionales. Por lo tanto, no podemos hablar
de un principio de aplicacion uniforme de los criterios sobre distintividad a las diferentes
categorias de signos, pues resulta clara la tendencia a aplicar un examen mas restrictivo a la
forma del producto o de su presentacion. Resulta evidente que la aplicacion de un trato
diferencial se halla justificada en razon a las peculiaridades del signo, el legislador ha sido el
primero en incluir las restricciones especificas al registro de las formas tridimensionales, por lo
que parece del todo injustificado el mantenimiento desde instancias judiciales de la defensa de
este principio jurisprudencial.

VI. La distintividad o caracter distintivo debe predicarse en abstracto, del signo en si,
pero también concretamente en relacion con los productos que pretende diferenciar. En este
sentido, la pretendida marca debe ser analizada en relacion con la tipologia de productos o
servicios que pretende distinguir. No debe ser una forma habitual en el sector y debe contener
algo mas que permita ser retenida en la memoria de los consumidores, de tal forma que éstos
relacionen la marca tridimensional con su origen empresarial como se ha mencionado
anteriormente.

VII. En conclusion, podemos decir que existen numerosos supuestos todavia por abordar
y matizaciones que resultardn necesarias para cubrir las debilidades que presenta la linea
jurisprudencial respecto a esta cuestion. Claramente, la principal debilidad que presenta toda la
linea jurisprudencial se centra en la doctrina de las diferencias significativas, es decir, hay
muchos interrogantes sobre la extension de este criterio por lo que se deberia utilizar un
elemento comparativo en el analisis del caracter distintivo buscando algtn indice de referencia
comparativo. Todo ello, es consecuencia de la forma en que se encuentra regulado la exigencia
del carécter distintivo de una marca tridimensional, a efectos de poder acceder al registro.

VIII. Finalmente, considero que la respuesta al interrogante planteado en la introduccion
del trabajo debe venir de la mano del legislador, en el sentido de que deberia reconsiderarse la
regulacion acerca del caracter distintivo, dando pie a posibilidad de registro de las marcas
tridimensionales y, en consecuencia, unificando los criterios a seguir por la jurisprudencia. No
obstante, debe garantizarse que la proteccion que otorga este derecho de exclusiva recaiga sobre
signos que efectivamente gocen de distintividad, y evitar asi el riesgo que conllevaria el
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monopolio por parte de un titular de derechos sobre formas comunes y la ventaja econémica
injustificada que esto supondria.
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