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Sentencias

El término que compone la

Supremo, de 12 de

innumerables actividades,
pero no es ésta la relacién
que requiere la genericidad
a la que se refiere el articulo
11.1.a) de la Ley de Marcas,
al implicar una relacién
mas estrecha entre el signo
y el producto que lo haga
perder su distintividad,
circunstancia que no ocurre
en el supuesto examinado
respecto de la totalidad de
los ambitos en que se
mueve. En el caso de autos,
tampoco se dan las

prohibiciones establecidas
en los apartados b) y ¢) del
articulo 11.1, pues el
término que compone la
marca solicitada no se ha
convertido en habitual para
designar los servicios a que
va dirigida, ni en el
comercio sirve para
designar su especie, calidad,
cantidad, destino, valor,
procedencia, época o
cualquier otra caracteristica
de él. A diferencia del caso
que se examino en

sentencia de la misma Sala
de 21 de junio de 2007, en el
que se considero que el
término “expoelectronica”
para “aparatos de
alumbrado, de calefaccion,
de produccion de vapor, de
coccidn, de refrigeracion,
etc.” incurria por su
genericidad en la
prohibicion de la Ley de
Marcas, en este caso tal
genericidad no se produce
con caracter total.

Resefias

Violacion de marca
comunitaria por su uso en
razon social y pagina web

© Es imprescindible que el uso
de un nombre idéntico o
confundible con una marca
registrada “se realice conforme
a las practicas leales en materia
industrial o0 comercial”. Para
que sea licito ha de ser leal, y
s6lo lo es si no se hace a titulo
de marca o en condiciones en
que no genere riesgo de
confusion. Estima el ponente,
el juez Fuentes Devesa, que es
criterio undnime en la
jurisprudencia espafiola que
“el registro como nombre de
dominio de una marca ajena
implica violacién del derecho
de marcas”. La Sala estima la
demanda que tiene por objeto
la proteccion de la marca
comunitaria denominativa
frente al uso que de la misma
realiza el demandado en su
razon social y pagina web, por
entender la demandante que
induce a confusién al concurrir
semejanza de signo e identidad
aplicativa. (Juzgadodelo
Mercantil nimero1de
Alicante, en sentencia de 2 de
julio de 2007).

marca solicitada no se ha noviembre de 2007. Segiin

convertido en habitual para el ponente, el magistrado

designar los serviciosaque Gonzalez Gonzilez, mal

va dirigida puede decirse que ese

componente forme parte de

' La expresiéon no puede servicios que se recogen en

reputarse genérica para el Ambito de la marca

todos y cada uno de los solicitada, al referirse lo

ambitos reivindicados, en electronico mas a

los que el componente productos que a servicios.

electrénico no aparece por Explica que es cierto que

ningun lado, segtiin una hoy en dia con los adelantos

sentencia de la Saladelo de la ciencia y la electrénica

Contencioso del Tribunal la utilizan profesionales de

PATENTES Y MARCAS

Europa impide registrar olores
como marcasy limita los colores

MADRID. La competencia en el mer-
cado es intensa y cada empresa bus-
ca diferenciarse de las otras crean-
do su propia imagen v haciéndola
exclusiva. Pero ;es posible proteger
un color y obtener un derecho ex-
clusivo de uso del mismo? ;Y un olor?

El color, en teoria, si es posible
protegerlo v obtener un derecho ex-

clusivo del uso del mismo por me-

‘dio de su registro como marca de

producto o/y servicio. Algunas em-
presas, aunque muy pocas, lo han
conseguido.

En lo que respecta a los olores,
hasta ahora la mayoria de los in-
tentos de protegerlos han sido in-
fructuosos. Explica Temifio que en
relacion con el olor particular de al-
gunos perfumes de alta gama, en al-
gunos paises como Holanda se ha
empezado a reconocer que pueden
ser protegibles como obras de au-
tor, es decir, una creacién intelec-
tual, protegible por la via de la pro-

piedad intelectual.

Comercializacién de patente
europea sin permiso Dificultades
de la licenciataria Sin embargpo, el Tribunal de la Unién

' Europea ha tenido que clarificar la
 Es de aplicacion directa el imposibilidad de registrar marcas
acuerdo ADPIC conforme empresariales que sean signos de
mantiene la doctrina colory signos olfativos. No obstan-
mayoritaria y lo dispuesto por te, las peticiones en las oficinas de

el TJCEE, sin que deba
aplicarse por tanto la reserva
efectuada por Espafia ala
Convencion de Munich de la
Patente Europea sobre la
materia. El ponente, el juez
Garcia Marrero, considera que
debe entenderse que la
explotacién por la demandadas
del principio activo Losartan
constituye una violacién de la
citada patente. (Juzgado de lo
Mercantil nimero 6, de 19 de
octubre de 2007)

marcas nacionales se cuentan por
centenares y algunas de ellas han
logrado traspasar los filtros de los
tribunales estatales y alcanzar los
registros. Eso si, en la mayoria de
los ordenamientos juridicos, los so-
licitantes han de acreditar que el
publico ha aprendido a reconocer
la marca como distintiva de los bie-
nes del solicitante.

Segin la legislacion, si se pueden
registrar colores, que se represen-
tan graficamente, lo mismo que las
marcas Sonoras, como por ejemplo
el grito de Tarzan, en este caso con
un pentagrama musical, pero no

marcas olfativas que no tienen for-
ma de ser representadas grafica-
mente con seguridad juridica.

Armonizacion

El Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas se ha visto obli-
gado a aclarar la directiva comuni-
taria que regula las marcas para
armonizar las legislaciones nacio-
nales, a raiz de una “inspirada” so-
licitud de marca “olfativa”, consis-
tente en una sustancia quimica pura
“cinamato de metilo” (éster metili-
co del 4cido cindmico), cuya férmula
estructural era C6HS5-CH =
CHCOOCHS.

En sus consideraciones, el Tribu-
nal establece que la férmula quimi-
ca no representa el olor de una sus-
tancia, sino la propia sustancia,
puesto que serian los componentes
quimicos y las proporciones preci-
sas para obtener un determinado
producto lo que quedaria registra-
do, nunca el signo olfativo.

Ademads, una representacion tal
adoleceria de la claridad y precisiéon
necesarias. Muy pocas personas se-
rian capaces de interpretar un olor
a partir de la formula quimica re-
presentativa del producto del que
emana, esto es, de los elementos que
lo integran y de las cantidades que
han de mezclarse para obtenerlo.
Ademas, un mismo producto es sus-
ceptible de emitir sefiales olfativas
diversas en funcién de factores tan
aleatorios como su concentracion,
la temperatura ambiente o el soporte
al que sea aplicado.

Explica Temifio que, aunque las
marcas de color inicialmente fue-
ron rechazadas, el Tribunal de Jus-
ticia de la CE en sentencia del caso
104/01 LIBERTEL cambio esta vi-
si6on afirmando que un color por si
solo, sin delimitacién espacial, pue-
de tener, para determinados pro-
ductos y servicios, un caracter dis-
tintivo. Desde entonces, la OAMI

41* iy
ttﬁ'r'ln.ln 44
t‘ﬂt mllurluhﬁjn-ﬁg“, by vy
tI"‘HI"""’"E'r]u.r"'t— +H-m.- ) '.‘“. e

"*-fr.'

By e

(Oficina de Armonizacién del Mer-
cado Interior) ha concedido de for-
ma excepcional el registro de algu-
nas marcas de color previa
demostraciéon por su solicitante de
que dicho color habia alcanzado tal
nivel de distintividad y notoriedad
que el ptblico ya lo asociaba direc-
tamente con un solo fabricante.
En cuanto a las marcas olfativas,
segin Temifio, aunque hace unos
afios llegb a concederse por la OA-
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MI una marca olfativa para “el olor
a hierba recién cortada” para iden-
tificar pelotas de tenis, lo cierto es
que los intentos posteriores han si-
do negados. La posicion de este mis-
mo Tribunal fue de rechazo a su po-
sible registro como marca en la
consulta prejudicial que se le hizo
en el caso C-273/00 Sieckmann.

% Seccion elaborada conjuntamente por
elEconomista y Grupo Editorial El Derecho




