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Resumen

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea no requiere ya el uso a titulo de marca como
requisito para la infraccion del derecho de marca. El Tribunal de Justicia ha sustituido el
analisis tradicional por otro basado en el menoscabo de las funciones de la marca. Este cambio
constituye un verdadero desafio para los ordenamientos juridicos en los cuales el uso a titulo
de marca se encuentra profundamente asentado. El presente articulo propone una nueva forma
de aplicar el Derecho de marcas —el analisis funcional— que es respetuosa con la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia.
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Abstract

The use of a sign as a trade mark is no longer required as a prerequisite for the infringement
of a trade mark. The current approach of the Court of Justice of the European Union is based
on the adverse effect on the trade mark functions. This change is challenging for those legal
systems where the use as a trade mark is deeply ingrained. This article proposes a new
approach to infringement cases —the so-called functional approach— consistent with the case
law of the CJEU.

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial (MARIA), con
referencia PID2020-115646RB-100, financiado por la Agencia Estatal de Investigacion (Programa Estatal de
[+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad).
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I. INTRODUCCION

No es raro encontrar todavia sentencias en Espafa con la afirmacion de que el uso a
titulo de marca es un requisito necesario para la infraccion del derecho de marca.! El estudio
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite constatar, sin embargo, que el Tribunal

no exige un uso de este tipo para que exista violacion de marca.? La jurisprudencia del Tribunal

I'STS 101/2016, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:627), ap. 11 del FD 3° («el titular de la marca solo puede
invocar el ius prohibendi cuando un tercero no autorizado utilice en el trafico econémico y a titulo de marca un
signo idéntico o confundible con la marca registrada para indicar el origen empresarial de los productos y
distinguirlos de los de otra procedenciax»); STS 100/2016, de 25 de febrero (ECLLI:ES:TS:2016:956), ap. 14 del
FD 7°, en el mismo sentido que la anterior; STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 14
de los FFDD («En este ambito, en atencion a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y
servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de
confusion, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia
empresarial del producto»); STS 105/2016, de 26 de febrero, ECLI:ES:TS:2016:620, FD 3° («No obstante, dado
que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso inicamente sera considerado infraccion de marca cuando el
uso de la marca ajena se haga a titulo de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o
servicio»); SAP Alicante, Secc. 8%, 163/2017, de 10 de marzo (ECLI:ES:APA:2017:229), FD 3°; SAP Madrid,
Secc. 287, 379/2021, de 22 de octubre (ECLI:ES:APM:2021:13059), FD 10°; SAP Madrid, Secc. 28%, 204/2020,
de 8 de junio (ECLL:ES:APM:2020:15055), FD 5° SAP Barcelona, Secc. 15% 629/2020, de 23 de abril
(ECLLI:ES:APB:2020:4681), FD 5° ap. 27, y SAP Alicante, Secc. 8 163/2017, de 10 de marzo,
(ECLL:EES:APA:2017:229), FD 3°.

La exigencia del uso a titulo de marca por estas sentencias no conduce necesariamente a resultados erréneos,
porque en el ambito del riesgo de confusion (no de la doble identidad ni de la tutela de la marca renombrada)
puede estar justificado si se hace con las necesarias cautelas (véase el epigrafe «IV. ;Qué sucede con el riesgo
de confusion?»).

2 Sack (2010: 211). Conformes, Hasselblatt y Kipping (2010:239), y Rubusch (2012:242). Vid. también
Eichelberger (2010: 476) («La aplicacion de los preceptos que regulan la infraccion de marcas no requieren una
prueba previa exitosa de un uso a titulo de marca en el sentido tradicional»); Fezer (2010: 174) («[Tras la
sentencia L'Oréal] Se ha dado carpetazo a la doctrina tradicional que todavia interpretaba la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en el sentido de que en el marco de la doble identidad y del riesgo de confusion solo se
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de Justicia de los ultimos afios pivota sobre otro elemento, este si requisito indispensable para
la existencia de infraccion: que el uso pueda menoscabar las funciones de la marca.

La insistencia de los tribunales en el requisito del uso a titulo de marca no es inocua, sino que
puede provocar errores o andlisis incompletos de los litigios de infraccion de marca. El
presente estudio pretende llamar la atencion sobre este riesgo y explorar vias alternativas de
solucion de los conflictos de marcas que sean conformes con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia.

Para lograr nuestro objetivo, resulta necesario exponer en una primera parte qué es el
uso a titulo de marca, cual es su origen y fundamento, y como el Tribunal de Justicia, tras un
periodo inicial en el que recurria al concepto (si bien entendido de forma amplia), lo ha
acabado relegando a la insignificancia. En esta primera parte se muestran, ademas, los
resultados errdneos a los que conduce exigir hoy en dia el requisito del uso a titulo de marca
para declarar una infraccion de marca, con ejemplos concretos que ponen de manifiesto como
la exigencia del requisito puede llevar a una aplicacion errada del Derecho de marcas.

Si la primera parte se centra en exponer el problema y sus consecuencias indeseadas,
en una segunda fase se describe una alternativa de aplicacién del Derecho de marcas que
resulta respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Le damos el nombre de
aplicacion funcional, porque pivota sobre el elemento del menoscabo de las funciones de la
marca. No constituye, sin embargo, ninguna forma revolucionaria o rompedora de aplicar el
Derecho de marcas. Se trata simplemente de la manera en la que lo aplica el Tribunal de
Justicia, o la que se desprende de los principios sentados en su jurisprudencia. Para exponer
la aplicacion funcional de forma ordenada, se diferencian los supuestos de doble identidad,
riesgo de confusion y tutela de la marca renombrada, y se estudian algunos casos particulares
(usos decorativos, descriptivos, merchandising, publicidad comparativa, denominaciones

sociales y réplicas).

podian atacar los usos a titulo de marca en el sentido tradicional»); Garcia Pérez (2021: 188 y ss.); Hacker (2021:
1070), («puede hablarse de un cambio del uso a titulo de marca al uso que perjudica las funciones de la marcay);
Keil (2010: 200) («Como consecuencia de la amplitud desmesurada de las «nuevas» funciones de la marca el
criterio del «uso a titulo de marca» en el sentido que tenia hasta ahora ha sido abandonadoy); Ohly (2010.a:270)
(«No se puede hablar ya de un requisito del «uso a titulo de marcay); Peguera Poch (2012/13: 204) (Ia «evolucion
jurisprudencial [del Tribunal de Justicia] consuma la desnaturalizacion del requisito de uso a titulo de marcay),
y Sufiol Lucea (2012: 6) («el TIJUE ha relajado considerablemente —sino abandonado— la exigencia de uso a
titulo de marca a la que tradicionalmente se habia supeditado la eventual violacion del derecho de marca») y
(2022:111) («los usos marcariamente relevantes ya no se circunscriben s6lo a aquellos supuestos en los que el
tercero usa el signo incompatible a titulo de marca, tal y como tradicionalmente se habia concebido esta nocion»).
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En la ultima parte del estudio se expone el papel que juegan las limitaciones del
derecho de marca en la aplicacion funcional del Derecho de marcas, y se finaliza con una
breve reflexion sobre una consecuencia inesperada de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia: la progresiva aproximacion del Derecho de marcas al Derecho contra la competencia
desleal.

A lo largo del articulo he utilizado, siempre que me ha sido posible, ejemplos de la
jurisprudencia espanola. La mayoria de los casos que resefio, no obstante, provienen del
Tribunal Supremo aleman (Bundesgerichtshof o BGH). Ello no responde a que la calidad de
la jurisprudencia espafiola sea baja, pues lo cierto es todo lo contrario. Jueces de lo mercantil
muy formados, audiencias especializadas y un Tribunal Supremo con magistrados
especialistas en lo mercantil hacen que podamos estar muy satisfechos de nuestra
jurisprudencia. Lo que sucede es que la alta litigiosidad que existe y ha existido durante
décadas en Alemania en este sector genera una variedad y riqueza de supuestos asombrosa.
Los casos mas ilustrativos los he encontrado alli. Tampoco he de negar que la calidad de la
jurisprudencia del BGH en materia de marcas es excepcional. Existe una Sala especializada
en propiedad industrial,’ intelectual y Derecho contra la competencia desleal, que, ademas, no
parece que esté asfixiada por el volumen de trabajo, al contrario de lo que sucede en muchos
tribunales espaioles. A ello se une una actividad doctrinal muy intensa, que pone a disposicion
de los magistrados varios tratados actualizados sobre marcas. Todo ello produce un circulo
virtuoso entre doctrina y jurisprudencia envidiable, y creo que justifica el protagonismo que

el Derecho aleman cobra en este trabajo.

II. EL USO A TiTULO DE MARCA
I1.1. Origen y fundamento

La marca, en su origen, era un signo que se colocaba en un producto para indicar la
fabrica de la que provenia. Es decir, que la marca constituia un signo «con que los fabricantes
de buena fe distinguen los productos de sus establecimientos industriales» (Real Decreto de
20 de noviembre de 1850). Al titular de la marca se le concedia un derecho de exclusiva: era
el tnico que podia colocar el signo sobre los productos para los que habia registrado la marca.
Si un tercero colocaba un signo en el producto que inducia a confusion sobre el fabricante, el

tercero podria ejercitar acciones en defensa de su derecho.

3 Se excluyen los litigios de patentes, para los que existe una sala especializada.

Cuadernos de Derecho Privado, 6, mayo — agosto 2023, pp. 45-90



49 Del uso a titulo de marca a la aplicacion funcional del Derecho de marcas (I)

Ejemplo: En la sentencia de lo Penal de 8 de noviembre de 1912, el Tribunal Supremo
declara que «don F. del R., para expender su producto farmacéutico empleé una marca que
necesariamente tenia que inducir a error a los compradores, confundiéndola con la usada con
Monsieur P.F., de la cual éste habia obtenido antes la propiedad, (...) No es obstaculo para que
exista el delito en cuestion el que no se haya causado un perjuicio pecuniariamente aplicable,
basta la posibilidad de que se produzca por la equivocacion o error en que pueda incurrir el
consumidor.»

Supuestos como el que acabamos de exponer son paradigmaticos de la aplicacion del
Derecho de marcas en una primera fase de su desarrollo. Son casos relativamente sencillos,
que siguen un mismo patrén: un tercero coloca en sus productos un signo similar a una marca
y el titular ejercita acciones (en Espafa frecuentemente por via penal) porque considera que
dicho uso confunde a los consumidores, que creerdn que se trata de productos comercializados
por el titular de la marca.

Esta situacion, sin embargo, no duraria demasiado. La variedad y riqueza del comercio,
sobre todo en los paises con un mayor desarrollo econdémico, provocod que se comenzaran a
plantear litigios que se salian de este patron general: ;qué sucede si se usa un signo que se
parece a una marca con fines meramente decorativos? ;qué sucede si la marca de un tercero
se incluye como término en un diccionario? ;qué sucede si se utiliza en el marco de una
publicidad comparativa? ;y si se usa para indicar que el productos que se comercializa es
compatible con los productos de determinada marca? etc.

Ante esta tesitura, es decir, ante el surgimiento de un universo muy rico de supuestos
que va mas alla de los casos tradicionales, se planted la duda de si la respuesta juridica debia
proceder del Derecho de marcas, o si debian ser otros sectores del ordenamiento —como el
Derecho contra la competencia desleal— quienes asumiesen la labor de lidiar con los usos de
la marca no convencionales.

En Alemania —y esto influiria a la postre en Espafia®~ se optd por restringir el 4mbito
de aplicacion del Derecho de marcas, de manera que la jurisprudencia introdujo un requisito
que se debia satisfacer para que el uso de un signo por un tercero fuese infractor: el uso debia
realizarse a titulo de marca. Uno de los casos pioneros fue el caso Lysol, que resumimos a

continuacion.

4 En Espafia la recepcion del uso a titulo de marca procede del Derecho extranjero y es, salvo error por mi parte,
bastante tardia, como muestra el hecho de que el Prof. Fernandez-N6voa no tratara el tema en su Fundamentos
de Derecho de Marcas (1984), y que en la primera edicion de su Tratado de Derecho de Marcas (2001) le
dedicara tan solo un parrafo. Tampoco se presta especial atencion a la figura en Bercovitz Rodriguez-Cano
(2002).
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El caso Lysol: La titular de la marca «Lysol», registrada para productos desinfectantes,
demando¢ a la editora de un diccionario enciclopédico, que bajo el término «Lysol» describia
la composicion quimica del producto desinfectante comercializado bajo esa marca, sin
mencionar que el signo estaba registrado como marca. En primera instancia se desestimo6 la
demanda, pero el tribunal de apelacion estimo el recurso, y el caso llegd al Reichsgericht. El
Tribunal estima el recurso y confirma la sentencia de instancia. Para que exista infraccion de
marca —afirma el Tribunal- el uso debe realizarse de tal forma que el consumidor medio asuma
que el signo tiene por finalidad distinguir el producto de otros que tienen otra procedencia, es
decir, a modo de indicador de la procedencia empresarial del producto. Seglin el
Reichsgericht, esta limitacion resulta de la finalidad del Derecho de marcas, que consiste en
permitir distinguir los productos del titular de los de otros, y que en consecuencia exige un
uso del signo que pueda generar confusion. Sentencia del Reichsgericht de 5 de julio de 1927,
«Lysol».’

La sentencia Lysol es una de las primeras en una linea jurisprudencial muy consolidada
que exigia que el tercero usase el signo como indicador de la procedencia empresarial de los
productos (y posteriormente servicios). El fundamento de esta linea jurisprudencial era
siempre el mismo: el Derecho de marcas tutela exclusivamente la funcidon de indicacion de la
procedencia empresarial de los productos y servicios. Otras funciones que la marca pueda
desempefiar (como la publicitaria) no se protegen directamente. La eventual tutela que
pudieran recibir es meramente refleja (es decir, consecuencia de la tutela de la funcion
esencial).®

En conclusion, el requisito del uso a titulo de marca surgié como resultado logico de
la conviccion de que el Derecho de marcas solamente tutelaba la funcidén de indicacion del
origen empresarial de la marca. El razonamiento es sencillo: si el publico no percibe que el
signo indica la procedencia empresarial del producto, de mala manera podra el uso de ese
signo confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto; y si no se produce
esta confusion, no se afecta a la funcién de indicacion del origen empresarial, tinica protegida.’
La doctrina del uso a titulo de marca, que se fue consolidando en la jurisprudencia, suponia

una aplicacion del Derecho de marcas en dos pasos. En un primer momento, el tribunal

5 https://research.wolterskluwer-online.de/document/fbe05{f8-ccb9-49bb-907e-589eeb6ddeced

¢ La doctrina era perfectamente consciente de que la marca desempefia otras funciones desde el punto de vista
economico —por ejemplo la publicitaria—, pero negaba que mereciesen una tutela juridica directa. La tutela que
recibian era indirecta, es decir, derivaba de la proteccion que se otorgaba a la funcion de indicacion del origen
empresarial. Baumbach y Hefermehl (1979: 553 y 554).

7 Baumbach y Hefermehl (1979: 554).
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examinaba si el uso era a titulo de marca, para lo que se tenia en cuenta el contexto en el que
se usaba el signo. De no haber uso a titulo de marca, no existia infraccion del derecho de marca
(podia haber, eso si, un acto de competencia desleal). De haber uso a titulo de marca, en un
segundo momento se procedia a apreciar la existencia de riesgo de confusion, de manera
abstracta, es decir, comparando la marca registrada con el signo, sin tener en cuenta el contexto
en que este se usa (es indiferente el anuncio en el que se inserta, o si hay un letrero que indica
que no es un producto oficial, o si el precio es tan reducido que el consumidor se percata de
que se trata de una réplica, etc.).

Ejemplo: El titular de la marca LUXOR para jabones demand6 a una empresa que
comercializaba un jabon en cuyo embalaje aparecian impresas con arabescos y en letra de
tamafio grande las palabras «LUXUS-SEIFE» (jabon de lujo) y en letra pequefia la palabra
«Luhnsy (el demandado era titular de la marca Luhns-Luxus). El BGH analiza en primer lugar
si el uso del signo se realiza a titulo de marca, es decir, si el signo se utiliza de tal manera que
el consumidor medio lo percibe como indicador de la procedencia empresarial del producto
(o dicho de otra forma, entiende que el signo desempefia la funcion de distinguir el producto
marcado de otros idénticos o similares de otra procedencia). Para ello, el Tribunal estudia la
forma en la que el signo se usa en el embalaje (tipo de letra, posicion, los colores y su contraste
con el color del embalaje, etc.) y llega a la conclusion de que las palabras «LUXUS-SEIFE»
destacan de tal manera que el publico pertinente no lo percibe como un indicador de la calidad
del producto, sino de su procedencia empresarial. En un segundo paso, y solamente tras
afirmar que el uso se hace a titulo de marca, el BGH entra a valorar si existe riesgo de

confusion con la marca del demandante (segun el Tribunal, el riesgo si existe)®.

I1.2. De la concepcion estricta a la amplia

Durante todo el siglo XX, la concepcion del uso a titulo de marca que rigidé en
Alemania era una concepcion estricta o restringida (también nos referiremos a ella como
clasica). Las cosas cambiarian, sin embargo, como consecuencia de la sentencia BMW del
Tribunal de Justicia’, que condujo a los tribunales alemanes a adoptar una concepcidén mas
amplia del uso a titulo de marca. Para entender la diferencia, hay que partir de que un signo

puede utilizarse como indicador del origen empresarial de dos maneras:

8 Sentencia del BGH de 10 de mayo de 1955, I ZR 91/53, «Luxor - Luxus», GRUR 1955, pp. 484 y ss.
? Sentencia de 23 de febrero de 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV/Ronald Karel
Deenik, C-63/97 (ECLI:EU:C:1999:82).
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a) El signo puede usarse para indicar que los productos o servicios provienen de la
persona que usa el signo.

Ejemplo: Lacoste comercializa polos en cuya parte delantera superior izquierda coloca
un pequeio cocodrilo. El consumidor entiende que ese cocodrilo constituye un indicador de
la procedencia empresarial, de forma que asumira que todos los polos con ese signo proceden
de la misma empresa o de empresas vinculadas econdmicamente.

b) El signo puede usarse para hacer alusion a los productos o servicios —originales— de
un tercero.

Ejemplo: Una empresa comercializa cuchillas de afeitar con la marca ZVB e indica en
el embalaje: «cuchillas compatibles con Gillette Sensor y Wilkinson Sword». En este caso, la
empresa no estd indicando que las cuchillas que comercializa proceden de Gillette o de
Wilkinson, pero lo cierto es que Gillette y Wilkinson se usan también como indicadores del
origen empresarial. En este caso, el consumidor percibe varias marcas: una —ZVB— que indica
que las cuchillas que se le ofrecen proceden de un determinado empresario titular de esa
marca; las otras, Gillette y Wilkinson, que indican que podrad encajar las cuchillas en una
magquinilla comercializada por las empresa titulares de las marcas Gillette y Wilkinson. En
todos estos casos las marcas sirven para distinguir los productos que proceden de una empresa
de los productos que proceden de otras.

En los dos supuestos descritos el signo se utiliza, pues, como indicador del origen
empresarial, si bien la problematica que generan en Derecho de marcas es muy distinta. En la
concepcion clasica, solamente el primer tipo de usos se entendia realizado a titulo de marca.
Es decir, eran usos a titulo de marca unicamente aquellos en los que el signo se usaba para
indicar que los productos o servicios procedian de la empresa que usaba el signo. Otro tipo de
usos se consideraban «usos neutrales» desde el punto de vista del Derecho de marcas.

Ejemplo 1: Afirmar que un repuesto para una aspiradora es «compatible con
aspiradoras Kobold» no constituye un uso a titulo de marca, cuando del contexto resulta
claramente que el repuesto no proviene de la empresa titular de la marca Kobold, sino de un
tercero'”,

Ejemplo 2: No constituye un uso a titulo de marca la incorporacién de un coche de la
marca Rolls Royce a un anuncio de una marca de gliisqui. El publico pertinente comprende
perfectamente que se trata de una publicidad del licor, y no interpreta la aparicion de la marca

en el automovil como una indicacidon de que la empresa Rolls Royce fabrica y distribuye el

10 Sentencia del BGH de 12 de noviembre de 1957, I ZR 44/56, «Bohnergerit», GRUR 1958, pp. 343 y ss.
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giiisqui, ni de que tenga lazos econdmicos o empresariales con el fabricante del giiisqui. Es la
Ley contra la competencia desleal, y no la de marcas, la que debe aplicarse al caso. Sentencia
del BGH de 9 de diciembre de 1982, I ZR 133/80, «Rolls-Royce», GRUR 1983, pp. 247 y ss.
Ejemplo 3: El uso que la revista Metall hace del logo del periddico Bild en el encabezamiento
de un texto critico con determinados articulos publicados en dicho periddico no se hace a titulo
de marca. Los lectores de la revista no creeran que estan leyendo el periodico Bild, sino que
reconocen que se trata de un articulo escrito en la revista Metall que se publica en el marco de
una disputa entre esa revista y el diario Bild. Sentencia del BGH de 23 de marzo de 1979, 1
ZR 50/77, «Metall-Zeitung», GRUR 1979, pp. 564 y ss.

Ejemplo 4: No constituye un uso a titulo de marca el uso del signo «Mordoro» en un
anuncio satirico. Se trataba de una parodia de un anuncio real de la marca de cigarrillos
Marlboro en el que se sorteaban varios premios. En el anuncio que dio lugar a la interposicion
de la demanda se cambiaba la marca Marlboro por «Mordoro» («Morder» significa asesino en
aleman) y los premios que se sorteaban eran otros (en la parodia varias enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco). Sentencia del BGH de 17 de abril de 1984, VI ZR
246/82, «Mordoro», GRUR 1984, pp. 684 y ss.

Esta concepcion estricta del uso a titulo de marca, que imper6 en Alemania durante
todo el siglo XX, tuvo que ser abandonada tras la sentencia BMW del Tribunal de Justicia. El
caso BMW tuvo su origen en una demanda interpuesta por el fabricante de coches aleman
contra el sefior Deenik, que mencionaba en los anuncios de su taller de reparacion de vehiculos
la expresion «reparaciones y mantenimiento de BMW», y se presentaba como «especialista
en BMW» o «especializado en BMW». El 6rgano nacional remitente preguntaba al Tribunal
de Justicia si este tipo de usos tenian cabida en la Directiva de marcas. No era un caso en
absoluto original, y quiza lo esperable hubiera sido que el Tribunal siguiese la concepcion
clasica, descartando en consecuencia que el uso fuese a titulo de marca. No fue esta, sin
embargo, la respuesta que ofrecio el Tribunal de Justicia, que consider6 que el uso en cuestion
si encajaba en la Directiva.!!

La sentencia del Tribunal echaba por tierra la concepcion restringida del uso a titulo

de marca, por lo que obligd a los tribunales alemanes a renunciar a la concepcion clésica y

11 Sentencia de 23 de febrero de 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV/Ronald
Karel Deenik, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, aps. 33 y ss.
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sustituirla por una mas amplia, en la que también quedaban englobados aquellos casos en los
que se utiliza una marca ajena para distinguir productos —originales— ajenos.

Ejemplo 1: El uso de una marca ajena en publicidad comparativa es un uso a titulo de
marca. Sentencia del BGH de 2 de abril de 2015, I ZR 167/13, «Staubsaugerbeutel im
Internet», GRUR 2015, pp. 1136 y ss.

Ejemplo 2: El uso de una marca ajena para indicar que el producto que se comercializa
es compatible con los productos de esa marca es un uso a titulo de marca. Este ejemplo nos
permite contrastar dos sentencias del BGH en casos muy similares en los que se llega a
soluciones bien diferentes. Se recordara que en uno de los ejemplos mencionados al tratar de
la concepciodn clasica (una sentencia del BGH de 1957) deciamos que afirmar que un repuesto
para una aspiradora es «compatible con aspiradoras Kobold» no constituye un uso a titulo de
marca, cuando del contexto resulta claramente que el repuesto no proviene de la empresa
titular de la marca Kobold, sino de un tercero. Pues bien, en un caso muy similar de 2005, en
el que la demandada afirmaba que sus repuestos para aspiradoras eran «compatibles con
VORWERK KOBOLD 130», el Tribunal indica, con cita de la sentencia BMW, que si existe
un uso a titulo de marca. Sentencia del BGH de 20 de enero de 2005, I ZR 34/02,
«Staubsaugerfiltertiiten», GRUR 2005, pp. 423 y ss.

Como tras la sentencia BMW el concepto de uso a titulo de marca se ha ensanchado,
los usos que no son a titulo de marca son mas infrecuentes. No obstante, siguen existiendo,
como ponen de manifiesto los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: La empresa demandada comercializaba un mosaico como este:

12 Hotz (2003: 995). Quedan incluidos en el concepto de uso a titulo de marca, pues, aquellos casos en los que se
usa el signo para hacer referencia a productos originales de un tercero por medio de la propia marca que ese
tercero utiliza para esos productos. Se trata de casos, en definitiva, en los que «se sefialan los productos correctos
con la marca correcta». Ingerl (2002: 864). En Derecho espafiol critica la concepcion amplia del uso a titulo de
marca que se desprende de la sentencia BMW Garcia Vidal (2000: 75 y ss), y (2002: 354). También Galan Corona
(2008:538) pone de manifiesto que «el uso del signo con finalidad distintiva ha sido interpretado con generosidad
por el TICE: ...no tiene que ser necesariamente para distinguir los propios productos o servicios del tercero, sino
que puede ser para distinguir los del titular de la marca.
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Versace interpuso una demanda de infraccion de la siguiente marca, registrada para

materiales de construccion y muebles:

El BGH afirma que el consumidor medio no considera que la cabeza de medusa del
mosaico indica el origen empresarial del mismo, sino que lo tomard por un elemento
puramente decorativo o por la propia configuracion del producto. Queda descartada, por lo
tanto, la existencia de infraccion del derecho de marca. Sentencia del BGH de 23 de noviembre
de 2011, I ZR 175/09, «Medusa», GRUR 2012, pp. 618 y ss.

Ejemplo 2: El uso del signo CCCP en la camiseta mas abajo reproducida no se hace a
titulo de marca, porque los consumidores no lo perciben como un indicador del origen
empresarial de la camiseta, sino como una alusiéon a la desaparecida Unidén Soviética. En
consecuencia, no existe infraccion de la marca denominativa CCCP, registrada para

determinadas prendas de ropa.
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Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 82/08, «CCCPy», BeckRS 2010, pp.
16047 y ss.

Ejemplo 3: El uso de una marca ajena como titulo de una pelicula no constituira por
regla general un uso a titulo de marca, ya que los consumidores no perciben los titulos de las
peliculas como indicadores de su origen empresarial, sino como signos que sirven para
distinguir unas peliculas de otras. En un caso resuelto por el Tribunal Supremo, se considera
que el titulo «Templario» no indica el origen empresarial de la pelicula, es decir, no es un
signo que indique quién la ha producido o quién la comercializa, sino que guarda una relacién
descriptiva, sugestiva o alegdrica con el contenido de la obra. El consumidor medio no percibe
el titulo, en definitiva, como una indicacion sobre su origen empresarial.!*> STS 759/2015, de
30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693).

Ejemplo 4: No constituye un uso a titulo de marca la utilizacion de la expresion inglesa
«WE RIDE» escrita con grafias de colores vivos y llamativos en mangas, coderas y faldones
de las prendas destinadas a la practica del esqui, junto a otras frases motivadoras y evocadoras
del esfuerzo en el deporte. El consumidor medio no entiende la expresion « WE RIDE» como
un signo indicador del origen del producto (funcién que si cumple el signo «k WEDZE», que
también aparece en las prendas), sino como un anadido ornamental de la prenda, que pretende
hacerla més atractiva para quien practique deportes de nieve. SJM nim. 6 de Madrid de 30 de
septiembre de 2021, WE RIDE, ECLLILEES:JMM:2021:14572.

En resumen, la concepcion clasica del uso a titulo de marca es incompatible con la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que maneja una concepcion amplia.'* Este hecho ya

socava en cierta medida el requisito, puesto que reduce su protagonismo a los margenes del

13 «En nuestro caso, el uso del término «Templario» como titulo de una obra cinematografica no encierra una
conexion idonea para indicar el origen empresarial de la pelicula (por ejemplo, del productor o de quien la
comercializa). El titulo de la obra cinematografica guarda relacion (descriptiva, sugestiva o alegoérica) con el
contenido de la obra, de tal forma que para un consumidor medio no informa sobre su origen empresarial y no
resulta idoneo para generar confusion.» STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 15 de
los FFDD.

14 O manejaba, porque hace tiempo que el Tribunal elude €l concepto de forma pertinaz.
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Derecho de marcas. No obstante, lo cierto es que la pérdida de protagonismo de la exigencia
del uso a titulo de marca va mucho mas alld de este cambio conceptual, tal y como

expondremos en el siguiente epigrafe.

I1.3. El ataque del uso a titulo de marca por los flancos: las sentencias
Adidas/Fitnessworld y L'Oréal

La exigencia del uso a titulo de marca como requisito para la infraccion tiene su razon
de ser, como hemos visto, en la consideracion de la funcién de indicaciéon del origen
empresarial como la tunica juridicamente tutelada (al menos de manera directa). Es la
justificacion con la que nacio, y es el baluarte 16gico que la sostiene.

No puede extrafiar, por lo tanto, que la irrupcion en el Derecho de marcas de nuevas
funciones directamente tuteladas —ademas de la esencial— suponga un ataque al fundamento
teorico de la exigencia del uso a titulo de marca. Si en este epigrafe hablamos de ataque «por
los flancos» es porque donde se observa con mayor claridad es en los casos de la tutela de la
marca renombrada y de doble identidad (de signos y productos/servicios). Abordaremos el
problema del riesgo de confusion —el «tipo» fundamental del Derecho de marcas— en otro

epigrafe.

11.3.1. La tutela de la marca renombrada

El Derecho tradicional de marcas protegia inicamente la funcion esencial de la marca,
de manera que la marca se tutelaba frente al riesgo de confusion, y en el marco del principio
de especialidad. Poco a poco, sin embargo, se fueron abriendo vias de proteccion alternativas
para aquellas marcas que eran especialmente conocidas o gozaban de prestigio. La
introduccion de esta tutela significaba que se pasaban a proteger directamente otras funciones
de la marca, y no solo la esencial, ya que las marcas renombradas se tutelaban —y se tutelan—
aunque no exista riesgo de confusion.

La proteccion de la marca renombrada en el seno Derecho de marcas, algo que hoy se
asume en Europa con plena naturalidad, supone un ataque al requisito del uso a titulo de marca,
que tiene su fundamento precisamente en el hecho de que el Derecho de marcas tiene como
mision proteger Unicamente la funcion de indicacion del origen empresarial. Cabe preguntarse,
por lo tanto, si en un Derecho de marcas que tutela la marca renombrada en ausencia de riesgo
de confusidn, tiene sentido conservar el uso a titulo de marca como requisito para la infraccion

del derecho de marca. Es verdad que nada impide que pudiera hacerse de esa manera, de forma
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que la proteccion quedase condicionada a los casos en los que el uso se hace a titulo de
marca.'® Pero lo cierto, en cualquier caso, es que el Tribunal de Justicia no lo ha hecho ast, tal
y como muestra la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Adidas/Fitnessworld.'®

El caso giraba en torno al uso por parte de Fitnessworld de prendas deportivas, bajo el
nombre Perfetto, que incorporan un motivo formado por dos franjas paralelas de la misma
anchura, que contrastan con el principal color de la prenda y van colocadas en las costuras
laterales. El 6rgano nacional, que tenia que decidir si Fitnessworld infringia la célebre marca
de tres franjas de Adidas, pregunt6 al Tribunal qué relevancia habia que conceder al hecho de
que el publico perciba el signo usado por Fitnessworld exclusivamente como un elemento
decorativo.

Al resolver este caso, el Tribunal de Justicia bien podia haber establecido que el uso a
titulo de marca constituye un requisito de la infraccion de marca, sea o no renombrada, y que
por lo tanto si el pablico percibe las franjas como un elemento exclusivamente decorativo —y
no como una indicacion del origen empresarial de las prendas— no existe violacion de marca.
No fue este, sin embargo, el modo de proceder del Tribunal de Justicia, que se limito a afirmar
que lo relevante en los casos de tutela de la marca renombrada es si el grado de similitud es
tal que el publico pertinente establece un vinculo entre el signo y la marca.

La consecuencia directa de la sentencia Adidas Fitnessworld es que para constatar la
infraccion en el caso de que la marca sea renombrada no resulta necesario examinar si el uso
se hace a titulo de marca. La existencia de un vinculo entre el signo y la marca basta.!” Y como
se ha constatado en la jurisprudencia posterior del Tribunal, dicho vinculo puede existir en
casos en los que el signo no se percibe como indicador del origen empresarial,'® tal y como

veremos en el epigrafe dedicado a las marcas renombradas.

15 El debate se planted por ejemplo en Alemania tras la promulgacién de la Ley de Marcas del afio 1994, que
introducia la tutela de la marca renombrada en la Ley de Marcas (previamente se protegia por medio del Derecho
contra la competencia desleal). Se discutio vivamente si con la nueva Ley el uso a titulo de marca era un requisito
para la infraccion de la marca. Uno de los argumentos que se esgrimian para defender que el requisito ya no se
exigia era precisamente que la marca renombrada se tutelaba incluso en ausencia de riesgo de confusion. O dicho
de otra manera: que la Ley ya no protegia exclusivamente la funcion de indicacion del origen empresarial, sino
también otras, como la publicitaria (por ejemplo, Kraft, 1991:342). Otros autores, sin embargo, seguian anclados
en la tradicional exigencia del uso a titulo de marca, y consideraban que dicho uso se requeria incluso para la
proteccion de la marca renombrada (por ejemplo, Piper (1996: 434), que reconoce expresamente que la nueva
Ley ya no tutela solamente la funcion de indicacidon del origen empresarial, sino también otras funciones, pese a
lo cual considera —con apoyo en varios argumentos, principalmente de tipo literal y sistematico— que el requisito
del uso a titulo de marca sigue siendo necesario, incluso en el caso de las marcas renombradas).

16.C-408/01 (ECLI:EU:C:2003:582).

17 Sobre la sentencia Adidas/Fitnessworld y el requisito del vinculo en general, véase Cernadas Lazare (2019:
169 y ss.). Vid. también Peguera Poch (2012/13: 198).

'8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, OKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf.
GmbH & Co. KG, C-690/17 (ECLI:EU:C:2019:317).
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11.3.2. La doble identidad

El otro ataque al requisito del uso a titulo de marca es el reconocimiento expreso de la
tutela directa de otras funciones de la marca —ademas de la esencial— en los casos de doble
identidad. El motivo es el mismo que en el caso de la marca renombrada: si el sustento teérico
del requisito del uso a titulo de marca es la exclusiva proteccion de la funcion indicadora del
origen empresarial por el Derecho de marcas, el reconocimiento de otras funciones (jincluso
para marcas que no son renombradas!) socava los propios cimientos tedricos del requisito’®.

El reconocimiento de otras funciones de la marca ademas de la esencial se plasm6 en
el siguiente parrafo de la sentencia L'Oréal*° del Tribunal de Justicia:

«58 El Tribunal de Justicia ha tenido ocasion de declarar anteriormente que el derecho
exclusivo previsto en el articulo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para
permitir que el titular de la marca proteja sus intereses especificos como titular de esta marca,
es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que,
por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del
signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencias de
12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. [-10273, apartado 51; de
16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59, y de 25
de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartado 21). Entre dichas funciones
no solo figura la funcion esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la
procedencia del producto o del servicio, sino también sus demds funciones, como, en
particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de
comunicacion, inversion o publicidad».

La multifuncionalidad juridica de la marca ha recibido, ademas, el espaldarazo
implicito del legislador de la Unioén, como pone de manifiesto el proceso legislativo de la
reforma del Derecho europeo de marcas de 2015. En dicho proceso, la Comision intent6 volver
a las raices, y dejar claramente establecido en el texto de la Directiva que la infraccion del

derecho de marca en los casos de doble identidad exigia el menoscabo de la funcion esencial.?!

19 Apunta Peguera Poch (2012/12:206) que «entender —como hace el TJUE— que el articulo 5.1.a) DM permite
impedir los usos que, sin ser susceptibles de provocar confusion ni, de modo mas general, perjudicar la funcion
de origen, pueden menoscabar otras funciones de la marca, supone prescindir en la practica del requisito de uso
a titulo de marca.

20 Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L ’Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC,
Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV y otros, C-487/07, ECLLI:EU:C:2009:378. Comentada en ADI por Maria
Miguel Carvalho (2009/10).

21 El art. 10 de la Propuesta establecia que la tutela frente a la doble identidad quedaba condicionada a que se
«afecte o pueda afectar a la funcion de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o
serviciosy.
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Pero la Comision fracaso estrepitosamente en su intento de corregir al Tribunal de Justicia, y
la version final no contiene la deseada limitacion, a la que se opuso frontalmente el Parlamento
Europeo.?? El resultado no puede ser otro que concluir que de la reforma del Derecho de
marcas se desprende la voluntad del legislador de que 1a marca se proteja mas alla de la funcion
de indicacion del origen, lo que convierte el varapalo jurisprudencial al requisito del uso a

titulo de marca en un varapalo también legislativo.??

I1.4. La jurisprudencia de los ultimos afios: del uso a titulo de marca al menoscabo de
las funciones de la marca

La sentencia L'Oréal ha significado un verdadero cambio de paradigma, y tras ella se
observa como el Tribunal ignora de forma constante el requisito del uso a titulo de marca, y
utiliza como brajula de su jurisprudencia el menoscabo de las funciones de la marca. No
reproduciremos aqui esta jurisprudencia, porque ya lo hemos hecho en otros lugares,** pero el
resultado que arroja su lectura es el siguiente: el Tribunal no exige el uso a titulo de marca; lo
que exige es un menoscabo —al menos potencial— de las funciones de la marca. No es el uso a
titulo de marca, por lo tanto, la piedra de toque que decide la aplicacioén o no del Derecho de

marcas (0, si se prefiere, la piedra de toque que determina si existe o no infraccion del derecho

22 En una Comunicacion posterior al Parlamento Europeo, la Comisién daba su brazo a torcer con las siguientes
palabras: «El Consejo ha respaldado asimismo la supresion de la propuesta de limitacion de la denominada norma
de «doble identidad», que regula la proteccion contra el uso de signos idénticos para los mismos productos o
servicios a casos que afectan a la funcion de origen de una marca. La Comision puede aceptar este punto.»
Comunicacion de la Comision al Parlamento Europeo con arreglo al articulo 294, apartado 6, del Tratado de
Funcionamiento de la Uniéon Europea sobre la posicion del Consejo en lo que respecta a la adopcion de una
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (refundicion). Bruselas, 24 de noviembre de 2015 COM(2015) 588 final
2013/0089(COD).

23 No se debe conceder valor al ap. 18 del preambulo de la Directiva, que quedé como mero residuo o vestigio
de la propuesta de la Comision, tal y como explico en La expansion del derecho de marca (2021:194 y 195). Si
algo se desprende del proceso legislativo es la voluntad del legislador de no restringir la tutela de la marca a los
casos en los que se menoscaba la funcion esencial. En nada cambia esta realidad el art. 10.6 de la Directiva, ya
que no tendria sentido incorporar como nuevo limite el uso de signos o indicaciones carentes de caracter distintivo
si solo pudieran constituir infraccion de marca los usos con fines de distinguir los productos o servicios
(Bonomo/Magnani, 2022: 698). Ademas, la existencia de un articulo equivalente en la Directiva anterior (art.
5.5) no impidi6é que el Tribunal de Justicia abandonase la exigencia del uso a titulo de marca como requisito para
la infraccion. En realidad, el art. 10.6 debe entenderse como una habilitacion a los Estados miembros para
establecer una proteccion contra los usos que se efectiien con fines diversos a los de distinguir los productos o
servicios, pero no implica que la Directiva excluya este tipo de usos de su campo de aplicacion. Es decir, que lo
que significa es «que un Estado miembro puede, si lo considera oportuno y en las condiciones que ¢l establezca,
proteger una marca contra el uso de un signo realizado con un fin distinto al de distinguir productos o servicios
cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del
caracter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.» Sentencia de 21 de noviembre
de 2002, Robelco NV/Robeco Groep NV, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706, ap. 36. V. Sack (2010: 205).

24 Garcia Pérez (2019: 710 y ss.) y (2021: 183 y ss.).
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de marca).?> A partir de la sentencia L'Oréal, y tal y como afirma uno de los autores mas
prestigiosos del Derecho de marcas actual, «puede hablarse de un cambio del uso a titulo de

marca al uso que perjudica las funciones de la marca»?®.

I1I. EXIGIR QUE EL USO SEA A TiTULO DE MARCA ARROJA RESULTADOS
ERRONEOS O INCOMPLETOS

Hasta el momento hemos examinado el origen y fundamento del requisito del uso a
titulo de marca, y como el reconocimiento de la tutela multifuncional de la marca ha supuesto
un ataque a los cimientos teoricos del requisito. Ademas, hemos indicado que la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia ha sustituido la exigencia del uso a titulo de marca por la del
menoscabo de las funciones de la marca. A continuacion, explicaremos por qué este cambio
no tiene un perfil meramente teérico, sino que tiene, por el contrario, una clara repercusion
practica. Para ello, nos centraremos en los casos de doble identidad y tutela de la marca

renombrada, y dejaremos los casos de riesgo de confusion para un epigrafe posterior.

ITL.1. Los casos de doble identidad

En los casos de doble identidad la violacioén de la marca puede ser consecuencia, como
ya sabemos, del menoscabo de otras funciones de la marca ademds de la esencial (en
particular, las funciones de garantia de la calidad, comunicacion, inversion o publicidad).?” Si

se descarta la existencia de infraccion por el mero hecho de que no existe un uso a titulo de

25 La Corte di Cassazione (Civil) italiana ha sefialado recientemente, de forma expresa, que «La giurisprudenza
comunitaria mostra, per la verita, di non ritenere decisivo, ai fini della contraffazione, 1’uso del marchio in
funzione distintiva.» Cass. civ., sez. I, ord., 30 de diciembre de 2022, nim. 38165.

26 Hacker (2021: 1070). En el mismo sentido, Peguera Poch (2012/13: 204 y 205) afirma que «el TJUE ha venido
a transmutar ese requisito [el uso a titulo de marca] en la condicion de que el uso que se impugna menoscabe o
pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca.». Suiiol Lucea (2012: 6), por su parte, ha apuntado que
«el TJUE ha relajado considerablemente —sino abandonado— la exigencia de uso a titulo de marca a la que
tradicionalmente se habia supeditado la eventual violacion del derecho de marca. Y atn mas, que ha mutado el
punto de mira de su analisis a estos efectos desde esa exigencia al perjuicio que el uso del signo controvertido
puede causar a las funciones de la marca juridicamente protegidas, de entre las que ahora se cuentan no solo la
funcioén indicadora de la procedencia empresarial de sus productos o servicios y la funcion de calidad del bien o
servicio, sino también la funcion de inversion y de publicidad de la marca». Conforme con Sufiol Lucea, Saiz
Garcia (2016/17: 227) afirma que «el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Gltimamente, ha hecho una
interpretacion tan laxa del requisito de uso «a titulo de marca» para considerar si es o no relevante a efectos de
infraccion que, practicamente, sin contar las excepciones expresamente previstas por el legislador, el monopolio
de su titular se extiende a cualquier tipo de usos». También Fezer (2010: 180) («Tras la sentencia L 'Oréal del
Tribunal de Justicia queda claro que el &mbito de aplicacion del Derecho de marcas no se abre tan solo en aquellos
casos en los que el uso de la marca por el tercero no menoscaba ninguna de las funciones de la marca»), y Ohly
(2010.b: 778) («El TJUE evita el concepto del «uso a titulo de marca» en su jurisprudencia. Desde la sentencia
Arsenal FC adopta como punto de partida un concepto muy amplio de uso y se pregunta después si dicho uso
puede menoscabar las funciones tuteladas de la marca»).

27 Sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier
& Cie/Bellure NV y otros, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.
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marca, se estara dando via libre a usos que podrian menoscabar esas otras funciones, y que
por lo tanto deberian ser declarados infractores.

Para explicarlo resumiremos el caso Tomatina del Juzgado de lo Mercantil de Alicante,
que se dictdo antes de la sentencia L'Oréal del Tribunal de Justicia, y posteriormente
expondremos por qué el enfoque realizado por el juez —correcto en aquel momento— resultaria
incompleto hoy en dia.

El caso Tomatina: En 2007 Adidas lanz6 una coleccion de zapatillas deportivas
conocidas como «ADIDAS Flavours of the world» («Sabores del mundo»), que aludian a
diferentes fiestas y tradiciones de todo el mundo. La coleccion, de limitado nimero y dirigida
fundamentalmente a coleccionistas, constaba de seis modelos de zapatillas, que se dedicaban
a otras tantas festividades. En algunos de los modelos, Adidas utilizaba la denominacion «La
tomatina» en la caja, en una postal que se acompanaba con las zapatillas y en un elemento que
servia para separar las zapatillas en la caja. Ante lo que consideraba una infraccion de su marca
«LA TOMATINA», registrada para distinguir, entre otros productos, calzado, el
Ayuntamiento de Bufiol demandé a Adidas Espana, S.A., que alegd en su defensa que las
alusiones a la Tomatina se efectuaban como simple referencia a la fiesta popular que se celebra
todos los afios en el pueblo de Buiiol, y no a titulo de marca.

En lo que aqui interesa, que es el analisis que se realiza en el marco de la doble
identidad, el Tribunal considera que Adidas no utiliza el signo «La Tomatina» a titulo de
marca: «la utilizacion del signo Tomatina... no se lleva a cabo para vincular las zapatillas a
un origen empresarial concreto. No ofrece duda para este Juzgador que el publico pertinente
que adquiere estas zapatillas no entiende que la Tomatina (tal y como la usa ADIDAS) informa
sobre la procedencia empresarial de las mismas, cuando aparecen de manera destacada en las
mismas las marcas renombradas en el sector deportivo de ADIDAS, tanto denominativa como
graficas, que si aportan dicha informacion.» Al no realizarse a titulo de marca, «que es una
condicion del ejercicio del ius prohibendi en el caso del art 34.2.a) y 34.2.b) LM» el Tribunal
desestima la accion basada en la Ley de Marcas (también, por cierto, las acciones de
competencia desleal).?® SIM num. 1 de Alicante, 108/2008 de 3 de septiembre (ECLI:
ES:JMA:2008:122).

28 La Audiencia Provincial revoca la sentencia, pues considera que el uso si ha sido a titulo de marca (SAP
Alicante, Secc. 8%, 283/2009, de 2 de julio, ECLI:ES:APA:2009:4585). Se trataba de un caso realmente complejo,
y los tribunales llegan a conclusiones diferentes pero ambas razonables. Existe, no obstante, un pasaje de la
sentencia de la AP que no se puede compartir: «el uso del signo «Tomatina», ain cuando lo sea junto al signo
propio «Adidasy, afecta a la garantia de procedencia del producto, pues el titular de aquél lo ha registrado con la
finalidad de que los destinatarios asocien dicho signo con productos como puedan ser el calzado, y dentro de este

Cuadernos de Derecho Privado, 6, mayo — agosto 2023, pp. 45-90



63 Del uso a titulo de marca a la aplicacion funcional del Derecho de marcas (I)

El caso, como se puede observar, se resuelve segun la metodologia clésica: no existe
uso a titulo de marca, que es un requisito de la infraccién de marca. No existe, por lo tanto,
violacion de marca. Este proceder metodologico, correcto en el momento en que se dictd la
sentencia, seria insuficiente hoy en dia, porque realiza un andlisis basado exclusivamente en
la funcion esencial de la marca, cuando tras la sentencia L'Oréal la infraccion puede existir si
se menoscaben otras funciones. Hoy en dia, por lo tanto, el examen del tribunal deberia haber
proseguido: descartado el menoscabo de la funcién esencial de la marca, resulta necesario
valorar si se vulneran otras funciones juridicamente tuteladas, como, en particular, la
consistente en garantizar la calidad del producto o servicio, o las de comunicacién, inversion
o publicidad.

Para observar la correcta forma de actuacion en el presente acudiremos a otra sentencia
del mismo ponente (R. Fuentes Devesa), que ya es posterior a la sentencia L'Oréal, por lo que
tiene en cuenta el expreso reconocimiento del Tribunal de Justicia de la tutela de otras
funciones de la marca (ademas de la esencial) en los casos de doble identidad.

El caso Red Bull/Tecnitoys (Scalextric): la sociedad austriaca Red Bull GmbH
demand6 a Tecnitoys Juguetes, S.A., que comercializaba varios modelos de vehiculos de
juguete con mando bajo la marca Scalextric. En dichos vehiculos, la demandada reproducia
sin autorizacion las marcas Red Bull, que estan registradas no solo para bebidas, sino también,
entre otros productos, para «juguetes» y «vehiculos con mando por radio» (se trata de un caso
de doble identidad, por lo tanto). Para los no aficionados, las marcas Red Bull constaban en
los coches de juguete porque Red Bull patrocina eventos deportivos, en especial relacionados
con el automovilismo (Red Bull cuenta con equipos de Férmula 1).

La sentencia hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mas relevante
(en especial el caso Opel Autec) y reconoce que «[s]ubyace en la litis la controversia doctrinal
y jurisprudencial relativa a si la utilizacion a titulo de marca es presupuesto necesario para
afirmar la infraccion marcaria o si hay que casos en los que se puede prescindir de ese requisito
y qué condiciones permiten tachar como ilicito el uso en ese caso». Lo interesante de la
sentencia es que, de manera fiel con la forma de proceder del Tribunal en los ultimos afios, no
se centra en si el uso es o no a titulo de marca, sino que analiza si se menoscaban o no las
funciones de la marca. Lo hace, ademas, y de acuerdo con la sentencia L'Oréal, tomando en

consideracion no solo la funcion esencial, sino también otras funciones de la marca (en este

género, las zapatillas de deporte.» En realidad, la finalidad con la que el titular haya registrado el signo es
indiferente. Lo relevante es como percibe el ptiblico pertinente el uso del signo. No hay, pues, conexion logica
entre la premisa de la que parte la Audiencia y la conclusion que alcanza.
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caso la publicitaria)®® la SJIM num. 1 de Alicante, 74/2011, de 25 de febrero,
(ECLLES:JMA:2011:193).

El mismo anélisis que el Juzgado de Alicante lo realiza el Tribunal Supremo alemén?!
en otro caso sobre coches en miniatura, si bien el BGH analiza no solo la funcién publicitaria,
sino que también pondera de manera sucinta —y descarta— el menoscabo de las demas
funciones de la marca que el Tribunal de Justicia reconocio6 en L'Oréal.

Lo que muestran las sentencias anteriores es que en los casos de doble identidad no es
posible descartar la infraccion del derecho de marca por el unico motivo de que no exista un

uso a titulo de marca, ya que resulta necesario estudiar el impacto del uso del signo, aunque

no sea a titulo de marca, sobre las otras funciones juridicamente tuteladas de la marca.*?

I11.2. La proteccion de la marca renombrada

En los casos de tutela de la marca renombrada, al igual que en los de doble identidad,
no resulta conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia descartar la infraccion de
marca por el motivo de que el uso del signo controvertido no se haya hecho como indicador
de la procedencia empresarial. Asi se desprende de la sentencia Adidas/Fitnessworld,** en la
que, como ya se ha dicho, el Tribunal exige unicamente la existencia de un vinculo entre el
signo y la marca renombrada.

Ejemplo: El demandante, que fabrica chocolates, es titular de la marca denominativa

Milka y de la siguiente marca de color:

2% Entiendo que se analiza unicamente la funcién publicitaria porque era la alegada por la demandante, segin
parece desprenderse del ap. 27. La sentencia también descarta que exista infraccion de la marca renombrada o
actos de competencia desleal. El magistrado, ademés, dedica unos apartados de la sentencia a explicar que
«Analizado desde la dptica del limite al derecho de exclusiva consagradas en el art 12 RMC (y art 37 LM
correlativo), la respuesta absolutoria se confirma». Son consideraciones a mayor abundamiento, o como dicen
en ocasiones los tribunales, para «agotar la respuesta juridica», pero no eran realmente necesarias porque no
existia infraccion alguna que «sanar» mediante la aplicacion de los limites.

30 Comentada en ADI por Torres Pérez (2011/12).

31 Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 88/08, «Opel-Blitz 1I», GRUR 2010, pp. 726 y ss.

32 Conviene aclarar que en los casos de doble identidad no es suficiente constatar que existe un uso a titulo de
marca para considerar que existe infraccion de marca, como demuestra, por ejemplo, la sentencia L'Oréal/Bellure
(ECLIL:EU:C:2009:378). En este caso, se usaban determinadas marcas titularidad de L'Oréal en el marco de de
unas listas comparativas de perfumes. El uso es a titulo de marca, pues se lleva a cabo «con el fin de distinguir
los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada» (sentencia BMW,
ECLI:EU:C:1999:82, ap. 38). Ademas, no se trata de un uso con fines meramente descriptivos, sino que tiene un
objetivo publicitario (ap. 62 de L'Oréal). Pese a ello, el Tribunal exige que se menoscabe alguna de las funciones
de la marca como requisito para la existencia de infraccion. Es decir, que no puede prohibirse todo uso de un
signo idéntico para productos o servicios idénticos realizado a titulo de marca, sino que es necesario constatar el
menoscabo de alguna de las funciones de la marca.

33 Sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux
BV/Fitnessworld Trading Ltd, C-408/01 (ECLI:EU:C:2003:582).
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La demandada comercializa postales, entre ellas la siguiente, con fondo violeta y con
una leyenda en forma de rima cuya traduccion literal es «Todas las cumbres estan tranquilas,

en algin lugar muge una vaca. Muuuu! Reiner Maria Milkay:

Antes de la sentencia Adidas/Fitnessworld, lo mas probable es que el Tribunal hubiese
afirmado que en este caso no existe un uso a titulo de marca, porque el empleo del color violeta
y de la marca Milka en la postal no se hacen como indicador del origen empresarial (el caso
se hubiese analizado desde la perspectiva del Derecho contra la competencia desleal). Sin
embargo, el BGH afirma, con cita de Adidas/Fitnessworld, que la circunstancia de que el
publico pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en si, un
obstaculo a la proteccion bajo el Derecho de marcas, cuando el grado de similitud es tal que
el publico pertinente establece un vinculo entre el signo y la marca (de hecho, lo gracioso de
la postal, afirma el Tribunal, consiste precisamente en ese vinculo que se hace con el titular
de la marca). En este caso, el Tribunal sostiene que el publico si establece el vinculo, por lo
que procede a estudiar si concurren los otros elementos del tipo (la demanda se desestima,
porque el BGH considera que el uso se realiza con justa causa, dado que esta amparado por la
libertad artistica constitucionalmente protegida, por lo que no existe infraccion de las marcas
renombradas del demandante). Sentencia del BGH de 3 de febrero de 2005,1 ZR 159/02, «Lila-
Postkarte», GRUR 2005, pp. 583 y ss.
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Otra sentencia que muestra los resultados erroneos de exigir el uso a titulo de marca
es la sentencia OKO-Test del Tribunal de Justicia.** El caso es muy interesante porque el
Tribunal ignora la constatacion del 6érgano remitente de que el publico pertinente percibe el
signo como «un distintivo de calidad y no como el uso de tal dispositivo de calidad como
marcay.

El caso OKO-Test: OKO-Test Verlag es una empresa que evaltia productos —sin
solicitar el consentimiento de los fabricantes— e informa a los consumidores de los resultados
de tales evaluaciones. Publica los resultados en una revista que se vende en Alemania. OKO-
Test Verlag es titular de una marca de la Unidon y una marca nacional que representan un
distintivo destinado a presentar el resultado de las pruebas a las que se han sometido los

productos:

En el caso que nos ocupa, el demandado (Dr. Liebe) habia utilizado el distintivo de
OKO-Test con la calificacion de sobresaliente en los dentifricos que comercializaba, sin haber
obtenido una previa licencia del titular de las marcas. El 6rgano nacional pregunt6 al Tribunal
de Justicia si el titular de una marca individual de renombre podia prohibir la colocacion del
signo en los dentifricos. Lo peculiar del caso es que, tal y como indicé el drgano remitente,
«el publico pertinente aleman percibe la colocacion del signo por Dr. Liebe como la exhibicion
de un distintivo de calidad y no como el uso de tal dispositivo de calidad como marca».>* Es
decir, que el uso en ningun caso era a titulo de marca. Pues bien, a pesar de las observaciones
del 6rgano nacional, el Tribunal de Justicia no hace referencia alguna a este punto, ni siquiera
para decir, como en otras ocasiones, que en el caso de marcas que gozan de renombre, es

suficiente con que el publico pertinente establezca un vinculo entre el signo y la marca.*® El

3% Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, OKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf.
GmbH & Co. KG, C-690/17 (ECLI:EU:C:2019:317).

35 Ap. 46.

36 Resulta interesante reproducir las palabras del 6rgano de remision en la sentencia del caso (dictada después de
la respuesta del Tribunal de Justicia): «Que el demandado no haya utilizado la etiqueta del test como marca, sino
como Testsiegel [«distintivo de calidad», seglin la traduccion de la sentencia del TJUE], no impide que el uso
sea infractor. Una marca renombrada también puede infringirse mediante un uso que no sea a titulo de marca.»
Sentencia del OLG Diisseldorf de 19 de noviembre de 2020, 20 U 152/16, https://openjur.de/u/2331977.html, ap.
124.
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Tribunal se limita a constatar que las marcas de OKO-Test son renombradas y, a continuacion,
insta al 6rgano nacional a comprobar si la colocacion, por parte de Dr. Liebe, del signo idéntico
o similar a las marcas OKO-TEST en sus productos ha permitido a aquella empresa
aprovecharse indebidamente del caracter distintivo o del renombre de dichas marcas o ha
causado perjuicio a ese caracter distintivo o a ese renombre, y, de suceder asi, si Dr. Liebe ha
acreditado una «justa causa.

En definitiva, en el caso de las marcas renombradas no es necesario entrar a ponderar
si el uso se realiza a titulo de marca o no. En realidad, la cuestién en estos supuestos es
relativamente sencilla —desde el punto de vista metodoldgico—, porque basta con analizar si se
satisfacen los elementos del tipo. Es decir, que hay que determinar, basicamente, si existe
vinculo, alguno de los perjuicios o aprovechamientos que describe el tipo, y si el uso del signo

se realiza sin justa causa.

IV. ;QUE SUCEDE CON EL RIESGO DE CONFUSION?
IV.1. Introduccion

En los casos en los que no existe doble identidad, sino que los signos y/o los
productos/servicios son meramente similares, el Tribunal exige que la funcion perjudicada sea
la esencial. No cabe, por lo tanto, fundamentar la infraccion de la marca en el menoscabo de
otras funciones. Este aspecto particular de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha llevado
arespetados autores®’ a afirmar que en los casos de riesgo de confusion el uso debe ser siempre
a titulo de marca, porque otro tipo de uso no podria menoscabar la funcion esencial de la marca
(este era el argumento, al fin al cabo, sobre el que se erigio histéricamente la exigencia del
requisito del uso a titulo de marca).*® A esto apunta también nuestro Tribunal Supremo cuando
indica que «en atencién a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y
servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere
riesgo de confusion, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como
indicador de la procedencia empresarial del producto».’® E incluso el propio Tribunal de

Justicia, cuando declara que «si... el publico pertinente no percibe que el signo idéntico al

37 Sack (2010: 210). Véanse las interesantes consideraciones que hace Garcia Vidal sobre el fundamento de la
necesidad del uso a titulo de marca en los casos en los que es preciso el riesgo de confusion en su excelente E/
uso descriptivo de la marca ajena (2000: 68 y 69).

38 Como dice el OLG de Nuremberg en sentencia de 25 de octubre de 2022, 3 U 2576/22, «Torjigerkanone»,
GRUR 2023, pp. 75 y ss., ap. 17, «Para poder asumir un posible menoscabo de la funcion de indicacion del origen
empresarial resulta determinante que el publico pertinente entienda el signo como indicador de que el producto
o servicio proviene de una empresa determinaday.

39 STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 14 de los FFDD.
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logo Opel que figura sobre los modelos a escala reducida comercializados por Autec indique
que estos productos proceden de Adam Opel o de una empresa relacionada econdémicamente
con esta, entonces debera constatar*’ que el uso controvertido en el asunto principal no vulnera
la funcion esencial del logo Opel como marca registrada para juguetesy.*!

El argumento parece razonable, y de ser cierto, nos permitiria seguir recurriendo a la
categoria tradicional del uso a titulo de marca en los supuestos mas habituales de infraccion
del derecho de marca.*? No obstante, a continuacién, formularemos dos cautelas que es
necesario tener en cuenta si se quiere que el resultado sea respetuoso con la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia.

IV.2. Primera cautela

La primera cautela se refiere a la forma en que ha de entenderse el uso a titulo de
marca. La cautela consiste en que, de exigirse el uso a titulo de marca en los casos de riesgo
de confusion, deberia bastar la existencia de un uso a titulo de marca en sentido amplio, ya
que el sentido restringido (el clasico) dejaria fuera del andlisis algunos supuestos que si pueden
constituir usos infractores.* Es decir, que no puede exigirse que el signo se use para indicar
que los productos y servicios provienen de la persona que lo usa, sino que es suficiente con
que el signo se use con la finalidad de distinguir productos o servicios de una empresa de los
de otras, es decir, como indicador de la proveniencia empresarial.
Ejemplo: Seria contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia afirmar que el uso de un
signo similar a una marca en el marco de una publicidad comparativa no infringe la marca
porque no existe un uso a titulo de marca (concepcion restringida), ya que el propio Tribunal
de Justicia ha establecido que el uso de un signo similar a la marca de un tercero en publicidad
comparativa puede constituir una infraccion de marca cuando se satisfacen determinados
requisitos. Sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK)
Limited/Hutchison 3G UK Limited, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339.

40 «Debera constatar» quiere decir que «deberd concluir», no que «debera entrar a analizar» («it would have to
conclude that the use at issue in the main proceedings does not affect the essential function of the Opel logoy;
«dann miisste es zu dem Ergebnis gelangen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Benutzung die
Hauptfunktion des Opel-Logos als fiir Spielzeug eingetragene Marke nicht beeintrdichtigt»; «entdo deveria
declarar que o uso em causa no processo principal ndo prejudica a fungdo essencial do logotipo Opel como
marca registada para brinquedos»).

41 Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel AG/Autec AG y Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie
eV, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, ap. 24.

42 Sack (2010: 210) y doctrina alli citada.

43 Sack (2010: 199).
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IV.3. Segunda cautela

La segunda cautela se refiere a la forma de determinar la existencia de riesgo de
confusion. Consiste en que el Tribunal de Justicia no lleva a cabo un andlisis abstracto del
riesgo de confusion, lo que quiere decir que no se limita a comparar los signos y los
productos/servicios.** Por el contrario, el Tribunal de Justicia lleva a cabo un analisis
contextualizado, lo que quiere decir que tiene en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la
configuracion del anuncio en el que se inserta la marca.

Ejemplo: Imaginemos que en una publicidad comparativa se utiliza un signo no
idéntico pero si muy similar a la marca de un tercero para hacer referencia a los productos o
servicios de ese tercero. Segun lo dicho al tratar sobre la primera cautela, se trataria de un uso
a titulo de marca. Si seguidamente realizdsemos un analisis abstracto de la existencia de riesgo
de confusion, el resultado seria muy probablemente positivo: existiria riesgo de confusion
dada la alta similitud de los signos y la identidad de los productos o servicios. En consecuencia,
existiria infraccion de marca. Pues bien, la solucion seria incorrecta, ya que muy
probablemente no existiria riesgo de confusion, debido a que la configuracion del anuncio
permite al consumidor detectar que se encuentra ante una publicidad comparativa, y que no
existen relaciones comerciales entre las empresas. Sentencia de 12 de junio de 2008, O2
Holdings Limited, 02 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited, C-533/06,
ECLL:EU:C:2008:339%.

IV 4. Conclusion
Si se siguen las cautelas mencionadas, parece que el resultado final sera equivalente,

y por tanto respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al menos en lo que al

4 Analizo esta importante caracteristica de la jurisprudencia del Tribunal en Garcia Pérez (2011: epigrafe 4.3)
con ulteriores referencias, en especial al trabajo de Ohly (2010.b). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se
aparta, por lo tanto, de la vision tradicional segun la cual «la confusion en Derecho de marcas sirve a la
delimitacion del derecho subjetivo sobre la marca y ha de resultar principalmente del analisis comparativo entre
los signos enfrentados y entre el género de los productos o servicios a los que se aplican o pretenden aplicar (...)
[En el Derecho contra la competencia desleal] la afirmacién de la confusion no es fruto de un ejercicio abstracto,
sino de un ejercicio apegado a las circunstancias de hecho que concurren en los signos confrontados y en su
respectivo uso asi como a las impresiones que en efecto provocan en los destinatarios». Massaguer (1999: 172).
V. también Monteagudo (1993: 96 y ss.). En Derecho aleman, v. Sack (2013.a: 4); Sack (2013.b: 14), Hacker
(2021:37), Bornkamm/Feddersen (2019: § 5, ap. 9.6), y Hafenmayer (2014: 53), con ulteriores citas.

45«63 En cambio, debe sefialarse que, seglin comprobd el propio 6rgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G
de imagenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de
confusion por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engaiioso y,
en particular, no sugeria que hubiera ninguna relaciéon comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por
otray. Sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited
(C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339).
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desenlace del litigio se refiere. Ahora bien, si el Tribunal de Justicia no cambia su
jurisprudencia, y sigue llevando a cabo un analisis contextualizado del riesgo de confusion,
no parece tener demasiado sentido desdoblar el andlisis del uso a titulo de marca y del riesgo
de confusion «contextualizado». Podria quizé tener sentido en Alemania, donde el requisito
del uso a titulo de marca tiene un arraigo y un desarrollo jurisprudencial y doctrinal inmenso.
No en Espaiia, en mi opinion, donde el requisito tiene una presencia significativa pero mucho
menor, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. En el epigrafe siguiente veremos una
forma alternativa de examinar los supuestos de riesgo de confusion. Se trata de comenzar a

hablar el lenguaje de las funciones de la marca, tal y como hace el Tribunal de Justicia.

V. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA: EL. LENGUAJE DE LAS FUNCIONES
DE LA MARCA
V.1. El analisis funcional

Como ya hemos sefalado, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia no exige un
uso a titulo de marca como requisito de la infraccion. Lo que el Tribunal requiere es que el
uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. En la jurisprudencia actual del
Tribunal de Justicia, un signo se usa «como marca» cuando menoscaba o puede menoscabar
las funciones de la marca, y no cuando el signo se utiliza para indicar el origen empresarial de
los productos o servicios*.

El enfoque mas respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en
consecuencia, es aquel que prescinde del anélisis de si el uso se produce a titulo de marca y
sustituye este requisito por el menoscabo —al menos potencial— de las funciones de la marca.
Esto no quiere decir que el estudio del menoscabo de las funciones ocupe siempre un lugar
central en el analisis de la infraccion de marca. Si lo hace en los casos de doble identidad. En
los de riesgo de confusion y marca renombrada, por el contrario, el menoscabo de las
funciones es inherente al tipo, es decir, que se integra en alguno de los elementos del tipo. En

los de riesgo de confusion en la existencia de dicho riesgo —el gran cambio es que la

46 Es especialmente claro el auto UDV North America, en el que el Tribunal, al mencionar los requisitos de la
infraccion del derecho de marca, sefala que «el tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el
uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular,
su funcion esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio».
Auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America Inc./Brandtraders NV, C-62/08 (ECLL:EU:C:2009:111).
Contratese con la sentencia BMW (ECLI:EU:C:1999:82), diez afios anterior, en la que se decia que «es preciso
declarar que es exacto que el ambito de aplicacion, por un lado, de los apartados 1 y 2 del articulo 5 de la Directiva
y, por otro, del apartado 5 del articulo 5, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los
productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con
fines distintos.» (Enfasis introducidos por el autor).
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apreciacion se hace de manera contextualizada—. En los de tutela de la marca renombrada en
el aprovechamiento o perjuicio del caracter distintivo o del renombre de la marca.

El nombre de «analisis funcional» no es en realidad necesario. Si lo empleamos es para
recalcar dos aspectos que emanan de la ultima jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En
primer lugar, «andlisis funcional» subraya el hecho de que el menoscabo de las funciones
constituye un minimo comun denominador de los casos de doble identidad, riesgo de
confusion y tutela de la marca renombrada. En segundo lugar, «anélisis funcional» pone de
manifiesto un cambio importante del nuevo paradigma: el requisito del menoscabo de las
funciones de la marca sustituye al uso a titulo de marca, cuya existencia ya no es necesario
verificar para constatar la existencia de una infraccion.

A continuacién profundizaremos en el andlisis funcional. Primero aludiremos de
manera general a los casos de riesgo de confusion, doble identidad y tutela de la marca
renombrada, y posteriormente descenderemos a lo concreto para examinar algunos casos
problematicos.

Conviene, antes de comenzar, realizar una advertencia: en las siguientes paginas no se
hace referencia a determinados requisitos de la infraccion de marca que tienen que concurrir
tanto en los supuestos de riesgo de confusion como de doble identidad y de tutela de marca
renombrada. Nos referimos al uso en el trafico econdmico, en relacion con productos y

servicios y sin consentimiento del titular de la marca. Me remito a otro lugar para su estudio.*’

V.2. Analisis funcional en los casos de riesgo de confusion

En los casos en los que los signos y/o los productos o servicios son similares, es decir,
en los casos en los que no hay doble identidad, la jurisprudencia del Tribunal exige que la
funcion menoscabada sea la esencial. En estos supuestos, surge la duda razonable de si la
apreciacion del riesgo de confusion y la del menoscabo de las funciones de la marca son dos
elementos independientes del analisis. Parece l6gico, en efecto, que haya que estudiar en
primer lugar si existe riesgo de confusion, y, en el caso de que exista, valorar si se satisface el
requisito del menoscabo de las funcion esencial. De hecho, no hay duda de que esta seria la
forma sensata de proceder si el riesgo de confusion se apreciara de manera abstracta, pues en
otro caso, al no exigirse ya el requisito del uso a titulo de marca, el ius prohibendi se

desbordaria.

47 Garcia Pérez (2019: 667 y ss.).
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Sin embargo, sabemos que el Tribunal de Justicia analiza el riesgo de confusion de
forma contextualizada, y es precisamente este novedoso planteamiento el que le permite
operar en un solo paso, y no en dos. El Tribunal de Justicia, en sus sentencias, se limita a
apreciar la existencia de riesgo de confusion —de manera contextualizada—. Si existe riesgo de
confusion, existira también —como consecuencia— un menoscabo de la funcion esencial de la
marca.*®

Es el analisis contextual, por lo tanto, el que permite al Tribunal operar en un solo acto:
el riesgo de confusion —apreciado de manera contextualizada— esta indisolublemente
vinculado al menoscabo de la funcion esencial de la marca. Al operar de esta manera, el
Tribunal de Justicia integra —a efectos practicos— el menoscabo de la funcién esencial en el
tipo del riesgo de confusion. No es necesario realizar, por lo tanto, un doble andlisis, sino que
basta valorar si existe riesgo de confusion de manera contextualizada.

Ejemplo 1: La actora es titular de la siguiente marca, registrada para pavimentos no

metalicos:

La actora demando por infraccion de marca a una empresa que en su pagina web utiliza
la expresion «césped armado». La demandada utilizaba la expresion para referirse a un tipo
de pavimento reticular o en celosia de hormigon a partir de bandejas de moldes prefabricados,
que permite que la hierba crezca en los espacios regulares que los moldes libran del hormigén.
A continuacion se reproduce una fotografia, que no procede de la sentencia, sino de la web de

la demandada:

48 Véase el apartado 57 de la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison
3G UK Limited, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, y el ap. 25 de la sentencia de 15 de diciembre de 2011,
Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837.
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La Audiencia rechaza la existencia de riesgo de confusion, pues considera que «la
utilizacion que la demandada hace de la expresion césped armado no induce al consumidor a
creer que exista alguna conexion entre los servicios que publicita y los productos de la titular
registral». Para llegar a esta conclusion lleva a cabo un andlisis contextualizado, como
muestran las siguientes palabras del Tribunal: «el texto que sigue al empleo del signo ("el
molde ecolégico MODI permite la construccion de un (sic) superficie continua hormigédn-
hierba con una gran capacidad de carga y drenaje...") clarifica el mensaje y neutraliza cualquier
sugerencia de conexion o asociacion que acaso podria derivarse de la consideracion aislada de
las palabras césped armado (en este sentido, la STJUE 12 de junio de 2008, asunto C- 533/06,
que excluye el riesgo de confusion cuando "en su conjunto, el anuncio controvertido no era
engafioso y, en particular, no sugeria que hubiera ninguna relaciéon comercial" entre la titular
de la marca y la demandada)».* SAP A Corufia, Secc. 4% 352/2023, de 30 de enero de 2023
(ECLI:ES:APC:2023:319).

4 Posteriormente, la sentencia también afirma que el uso no se hace a titulo de marca, sino que el signo se emplea
para describir un tipo de pavimento («césped armado en losa continua» o «césped armado continuo con molde
plastico»). La empresa, en realidad, se presenta como especialista en ejecutar esta clase de obras con base en
elementos suministrados por terceros fabricantes, lo que lleva al tribunal a establecer un paralelismo con la
sentencia Holterhoff del Tribunal de Justicia. De la ausencia de uso a titulo de marca la Audiencia no deriva, sin
embargo, que el uso sea neutral y por lo tanto permitido, sino que la ausencia de uso a titulo de marca constituye
un elemento mas que le lleva a afirmar que no existe riesgo de confusion: «En consideracion a lo expuesto,
coincidimos con la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza la posibilidad de que el uso de la expresion
césped armado en la web de la demandada conlleve un riesgo de confusion con la marca registrada y que dicho
uso pueda ser, por ello, prohibido por el titular.»
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Ejemplo 2: En un caso de publicidad por medio de palabras clave en internet, el
Tribunal Supremo confirmo la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que habia
considerado que, a la luz del texto del anuncio, no se vulneraba la funcion esencial de la marca.
Lo mas interesante de la sentencia es que uno de los motivos del recurso de casacion se basaba
en que la sentencia de la Audiencia «contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo al
obviar que la marca es una propiedad». El recurrente alegaba, a este respecto, que «la sentencia
objeto de recurso restringe o limita indebidamente el ius prohibendi de las marcas de la
recurrente, al basar exclusivamente su decision en el texto del anuncio publicitado en Google
adwords y entender atipico (en el sentido de no infractor) el uso de las marcas». El Tribunal
rechaza el motivo con las siguientes palabras: «la sentencia no habla tanto de atipicidad del
uso de la marca, como de la intrascendencia infractora de tal uso que realiza la demandada.
Por tanto, la resolucion recurrida no despoja al titular de la marca de sus facultades como tal,
sino que considera que el uso en cuestion no infringe ninguna de las funciones de la marca, en
los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria; es decir: indicacion del origen,
publicitaria y de inversion. Como resultado de lo cual, no cabe considerar que haya existido
vulneracion de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca.» STS
105/2016, de 26 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:620), FD 3°.

Ejemplo 3: Specsavers es una cadena de Opticas del Reino Unido. Es titular de las
siguientes marcas, que estan registradas en blanco y negro, pero que Specsavers usa en verde

(su «color corporativoy):

ASDA es una cadena de supermercados, en algunos de los cuales —los mas grandes—
hay 6pticas. ASDA hizo una campaiia publicitaria en la que las palabras «<ASDA Opticiansy»
aparecen insertas en dos 6valos y en las que juega con el significado de los términos «spec»

(«spectacles» significa gafas en inglés) y «saver» (ahorrador):
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Specsavers demand6 a ASDA, en lo que aqui interesa por existir riesgo de confusion.
El Tribunal inglés considera que no existe tal riesgo. Para llegar a esta conclusion, no compara
unicamente las marcas y el signo usado, sino que analiza la campafia publicitaria en su
conjunto (el Tribunal, con cita de la sentencia O2 del Tribunal de Justicia, afirma que hay que
tener en cuenta el contexto). Lo mas interesante del caso es que en fase de apelacion de la
sentencia se plantearon al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales de sumo interés,
en cuya respuesta el Tribunal vuelve a demostrar que la apreciacion del riesgo de confusion
no se circunscribe a una comparacion abstracta de la marca tal y como esté registrada y signo.
Como se recordara, las marcas de Specsavers estaban registradas en blanco y negro, pero se
usaban en color verde, y como consecuencia de este uso una parte significativa del publico
asocia mentalmente la marca a ese color. El d6rgano remitente pregunta al Tribunal,
basicamente, si para apreciar el riesgo de confusion hay que tener en cuenta el color verde o
hay que estar a la marca tal y como esta registrada. Desde un punto de vista del Derecho
tradicional de marcas, el registro es sagrado: se tutela la marca tal y como esté registrada, y lo
que consta en el registro es lo que hay que tener en cuenta para valorar la existencia de riesgo
de confusion. La respuesta del Tribunal de Justicia, sin embargo, va por otros derroteros:
«cuando una marca comunitaria no esta registrada en color, pero su titular la ha utilizado
mayormente en un color o una combinacion de colores particulares, de modo que una parte
significativa del publico asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinacion de

colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representacion de un
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signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciacion global del riesgo de confusion».>°
Sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 30 de julio de 2010, Specsavers
International Healthcare Limited & others v Asda Stores Ltd.".

Ejemplo 4: BMW demand¢ a Technosport London Limited —sociedad dedicada a la

reparacion y mantenimiento de vehiculos— por utilizar su marca en diferentes contextos. En

primera instancia, se conden6 a la demandada por el uso de la marca mixta ® Enla
apelacion, lo unico que se discute es si constituyen infracciones el uso de la marca
denominativa BMW junto con la palabra Technosport en diversos contextos. Aqui nos

centraremos exclusivamente en el uso en la siguiente furgoneta propiedad de la demandada:

30 Sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 41. El Tribunal de Justicia
sefala asimismo que el hecho de que una parte significativa del piblico también asocie mentalmente al tercero
(ASDA) con el color verde es un factor pertinente en relacion con la apreciacion global del riesgo de confusion.
El Tribunal de Justicia reitera, con cita de la sentencia O2, que «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se
deduce que esta apreciacion debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo
pretendidamente similar a la marca registrada» (ap. 45) y considera que «el hecho de que, a su vez, se asocie a
Asda con el color verde, que es el color que utiliza para los signos que supuestamente violan las marcas del grupo
Specsavers, podria en particular tener como consecuencia una disminucion del riesgo de confusion o de
asociacion entre dichos signos y las marcas del grupo Specsavers, en la medida en que el publico pertinente
podria percibir que el color verde de los signos es el de Asda, extremo que corresponde verificar al érgano
jurisdiccional remitente» (ap. 48).

317120101 EWHC 2035 (Ch), https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/2035.html
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En primera instancia se habia descartado la existencia de riesgo de confusion. El
Tribunal de apelacion, sin embargo, sostiene lo contrario, y reprocha al juez de instancia no
haber tenido adecuadamente en cuenta el contexto.’> Lo curioso del caso es que aqui el
contexto no sirve para disipar el riesgo de confusion, sino para fundarlo. En los argumentos
presentados en apelacion, la demandada habia alegado que la comparacion se tenia que hacer
entre la marca y el signo TECHNOSPORT-BMW, sin tener en cuenta la marca mixta de
BMW. El Tribunal rechaza el argumento, ya que considera que el examen debe ser
contextual.”> A continuacion, realiza un examen del uso del signo en la parte trasera de la
furgoneta y corrobora la existencia de riesgo de confusion, ya que existe el riesgo de que el
consumidor medio asuma que existe un vinculo comercial entre Technosport y BMW.
Sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 21 de junio de 2017, Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft v Technosport London Ltd & Anor>*.

El hecho de que se deba tener en cuenta el contexto para apreciar la existencia de riesgo
de confusion puede generar ciertas reticencias en algunos tribunales, porque consideren que
esta forma de valorar el riesgo de confusion conlleva un excesivo debilitamiento del derecho
de exclusiva. Buena muestra de ello son las siguientes palabras de un tribunal inglés:

«l have also considered, in accordance with the guidance in Specsavers, and generally whether

there is anything about the context of presentation of the marks which negates that result. In

my view there is not. It is also necessary for the court to be cautious in adopting an overly
expansive approach to taking account of context in a trade mark claim. One purpose of
registered trade mark protection (in which it is distinguished from passing off) is to provide an
element of exclusivity in the use of a registered mark, regardless of the wider context in which

it is used, so long as the conditions for protection are fulfilled»>.

32 «...it seems to me that the judge lost sight of the need to consider each of the uses in the context in which they
occurred. Had he done so, I think that he would inevitably have had to come to the conclusion in relation to each
of the uses that the use of the Technosport BMW signs was more than informative use and carried the risk that
it would be understood as misleading use.» Ap. 25.

53 No obstante considera que, incluso sin tener en cuenta la marca mixta, existe riesgo de confusion.

34120171 EWCA Civ 779, https.//www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/779.html.

%5 Sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 25 de marzo de 2020, Planetart LLC v Photobox
Ltd & Anor (Rev 2), [2020] EWHC 713 (Ch), ap. 164. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente
el caso 02, provoco que los tribunales ingleses abandonasen la jurisprudencia tradicional, en la que el examen
era abstracto (la vision tradicional se refleja en la sentencia de la Court of Appeal in Northern Ireland de 2 de
febrero de 2001, BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd & Anor, [2001] NICA 3,
https://www.bailii.org/nie/cases/NICA/2001/3.html, ap. 60, y en la sentencia de la High Court of Justice,
Chancery Division, de 17 de marzo de 2006, Samann Ltd v Tetrosyl, [2006] EWHC 549,
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2006/529.html, ap. 52.

En la actualidad, los tribunales ingleses llevan a cabo un examen contextualizado. De hecho, un parrafo muy
citado por los tribunales es el siguiente:

«In my judgment the general position is now clear. In assessing the likelihood of confusion arising from the use
of a sign the court must consider the matter from the perspective of the average consumer of the goods or services
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Existen dos aspectos, no obstante, que actuan de contrapeso ante este temor de que el
derecho de exclusiva quede difuminado:

a) El Tribunal de Justicia ha reconocido la figura de la confusion postventa, por lo que
basta con que se menoscabe la funcidon esencial en un momento posterior a la venta para que
exista infraccion. La admision de este tipo de confusion supone un instrumento poderoso en
manos de los titulares de marcas, y compensa en cierta medida el hecho de que el anélisis de
la existencia de confusion se lleve a cabo de forma contextualizada. Permite, por ejemplo,
afirmar la existencia de infraccion a pesar de que exista un letrero en el lugar de la venta que
afirme que el producto no es oficial.

Ejemplo: En el caso Arsenal>® del que se hablard con mayor detenimiento en el
epigrafe dedicado al merchandising, el Tribunal introduce la figura de la post-sale confusion,
que tiene un importante arraigo en Derecho norteamericano.>’ En este caso, el sefior Reed
vendia bufandas con signos que hacian referencia al Arsenal FC en un puesto en los aledafios
del estadio, en el que figuraba un gran cartel en el que se revelaba que los productos no eran
oficiales. El Tribunal podria haber ignorado el cartel, y afirmar que en Derecho de marcas el
riesgo de confusion se aprecia de manera abstracta, pero no lo hizo asi. Lo que hizo es
introducir la figura de la confusion postventa en el apartado 57 de la sentencia ("...en el caso
de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a
Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les
son presentados después de haber sido vendidos por el Sr. Reed, cuando ya no se encuentran
en el puesto en el que figura la advertencia...").

b) Ha de tenerse siempre en mente la figura del consumidor medio, lo que otorga cierto

margen de apreciacion a los tribunales. Y es que el hecho de que haya que tener en cuenta el

in question and must take into account all the circumstances of that use that are likely to operate in that average
consumer’s mind in considering the sign and the impression it is likely to make on him. The sign is not to be
considered stripped of its context.» Sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 31 de enero de 2012,
Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v Asda Stores Ltd, [2012] EWCA Civ 24,
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/24.html, ap. 87.

La nueva doctrina ha provocado una interesante discusion sobre qué es exactamente el «contextoy, es decir, hasta
dénde hay que tener en cuenta. Existen casos, por ejemplo, en los que se toman en consideracion las etiquetas,
los otros productos que se encuentran junto con los presuntamente infractores, e incluso el tique y la politica de
devoluciones que consta en su parte de atras  ([2014] EWHC 2631 (Ch),
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/2631.html, ap. 177).

La doctrina inglesa coincide en que el analisis en los supuestos de infraccion es contextual. V. Caddick et al.
(2021: 92y 93), y Fhima y Gangjee (2019: 188 y ss). La apreciacion contextual es también utilizada en el Derecho
norteamericano, y por lo que deduzco del caso «100 palabras» resumido por Manuel Bernet Paez (2022: 113 y
114), en el chileno.

% Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club plc/Matthew Reed, C-206/01,
ECLIL:EU:C:2002:651.

57 Vid. Garcia Pérez (2021: 130y ss.).
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contexto no puede llevar al Tribunal a examinar minuciosamente un anuncio o una etiqueta
para determinar si se disipa el riesgo de confusion. Habra que estar a la percepcion del
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que desde
luego no es un consumidor que lea detenidamente las etiquetas antes de comprar un producto
(sobre todo si es de consumo habitual).

Ejemplo: El titular de la marca EAGLE RARE demand6 a una empresa que
comercializaba un bourbon bajo el nombre AMERICAN EAGLE. Estas eran las bebidas tal y

como se comercializaban:

El Tribunal de instancia consider6 que existia un riesgo de confusion, porque el
consumidor medio entenderia que los productos provienen de empresas vinculadas
economicamente (asumiria que Eagle Rare era una version especial de American Eagle). En
el recurso, el demandado aleg6 que en el caso de que los licores tuviesen una relacion, la marca
principal figuraria en la etiqueta, como sucede por ejemplo en el caso de Gentleman Jack y
Winter Jack, en cuyas etiquetas consta el nombre Jack Daniel’s. El Tribunal de apelacion
rechaza el argumento. Considera que el juez actud correctamente al partir de la premisa de
que los consumidores no inspeccionaran la etiqueta para comprobar si existe o no un vinculo
entre los fabricantes de los giiisquis («Trade mark law is all about consumers’ unwitting

assumptions, not what they can find out if they think to check»).*®

V.3. Analisis funcional en los casos de doble identidad

58 Sentencia de 5 de agosto de 2021 de la Court of Appeal (Civl Division), Liverpool Gin Distillery Ltd & Ors v
Sazerac Brands, LLC & Ors, [2021] EWCA Civ 1207,
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1207.html, ap. 43.
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En los casos de doble identidad, la funcion menoscabada puede ser tanto la esencial
como otra de las funciones juridicamente protegidas:

a) Funcion esencial: es especialmente importante tener en cuenta que, aunque en los
casos de doble identidad no se exige que exista riesgo de confusion, y pese a la manida coletilla
de que la proteccidon en estos supuestos es absoluta, en realidad nada de absoluto hay en la
tutela, porque se exige que se menoscabe la funcion esencial (u otra de las funciones de la
marca).

Ejemplo 1: En los casos de AdWords en los que existe doble identidad, el Tribunal de
Justicia no afirma automaticamente que existe infraccion de la marca, sino que exige examinar
la configuracion del anuncio para determinar si se vulnera la funcion esencial. Véase, por
ejemplo, el caso Google France («La determinacion de si dicha funcion [esencial] de la marca
resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica
a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca,
depende particularmente del modo en que se presente el anuncio»).>® Sentencia de 23 de marzo
de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159.%

Ejemplo 2: En el caso Opel/Autec, el Tribunal de Justicia abordé el problema de la
reproducciéon de marcas en coches de juguete que constituyen réplicas exactas de los
automoviles originales. A pesar de que se trataba de un supuesto de doble identidad (porque
Opel también tiene su marca registrada para juguetes), el Tribunal exige, para que exista
infraccion, que se menoscabe alguna de las funciones de la marca («solo puede prohibirse a
un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala
reducida de vehiculos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca»)®!.
En lo que a la funcion esencial se refiere, el Tribunal afirma que esta no resultara vulnerada
cuando el publico pertinente no perciba que el signo idéntico al logo Opel que figura sobre los
modelos a escala reducida comercializados por Autec indique que estos productos proceden
de Adam Opel o de una empresa relacionada econdmicamente con esta (ap. 24). Sentencia de
25 de enero de 2007, Adam Opel AG/Autec AG y Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie
eV, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

Por lo tanto, la tnica diferencia real —aunque para nada insignificante— entre los casos

de doble identidad y de riesgo de confusion, es que en los primeros puede existir infraccion si

3 Ap. 83.
0 Comentada en ADI por Marco Arcald (2009/10).
1 Ap. 22.
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se vulneran otras funciones, mientras que en los segundos la funcion perjudicada debe ser
necesariamente la esencial.

b) Otras funciones de la marca: el Tribunal, por lo de ahora, ha reconocido como
funciones juridicamente tuteladas la consistente en garantizar la calidad, la de comunicacion,
la de inversion y la de publicidad (la lista es abierta: «en particular»). La infraccion de alguna
de estas funciones es suficiente, aunque la funcion esencial no resulte agredida y aunque la
marca no sea renombrada.

Ejemplo 1: En el caso L'Oréal, las marcas Trésor, Miracle, Anais-Anais y Noa se
utilizaban en el marco de listas comparativas de perfumes (las listas incluian la marca
denominativa del perfume de lujo que el perfume de la demandada imitaba). En este caso, el
organo remitente habia descartado que la publicidad menoscabase la funcion esencial de la
marca. A pesar de ello, el Tribunal reconoce expresamente que existen otras funciones de la
marca juridicamente protegidas e insta al 6érgano remitente a estudiar si se menoscaban:
«Corresponde al o6rgano jurisdiccional remitente apreciar si, en una situacion como la del
litigio principal, el uso que se hace de las marcas de las que son titulares L’Oréal y otros puede
menoscabar una de las funciones de esas marcas, como, en particular, sus funciones de
comunicacion, de inversion o de publicidad»®2.

Ejemplo 2: BMW demand¢ al propietario de unos talleres de reparacion que usaba la

marca grafica @ en un folleto publicitario en el que anunciaba sus servicios de reparacion

de automoviles:

A.T.U-MEISTERWERKSTATT

VerschieiBteile garantiert gunstiger als beim Vertragshandier’

" ¥ a
ﬂ

VERSCHLEISSTEILE GROSSE INSPEKTION FUR ALLE @

A inkl. Montage —~ radikal im Preis gesenkt N,  Ersatzteile in Originateil-Oualitit
\; r o/ o Inkl. 1 Jahr eurgpaweiter Mobilititsgarantie

“Finden Sie's irgendwn giinstiger, f - \ REDUZIERT qpse
&y bisher 2
R —_—

WENN SCHON AUTOGLAS, DANN AUTOGLAS VON A.T.U  Service ohne Voranmeldung » Modernste Diagnosetechnik u.s.w.

» Ersatzteite in Briginaiteil-Qualitat  » Schaell, freundlich, kompetent

A.T.U-GLAS-SERVICE . Giinstige Festeinbaupreise
Austausch ven Front-, Seiten- = \ AT.U-SMART-REPAIR

.

4 Kosten-
ersparnis

e s e IS ZU

2 Ap. 63.
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El BGH parte de que nos encontramos ante un caso de doble identidad (la marca estaba
registrada para automoviles y sus partes, reparaciones, mantenimiento e inspeccion de
vehiculos). A continuacion, afirma que la funcion esencial de la marca no se ve afectada, pero
si la publicitaria. A este respecto, el BGH confirma la apreciacion de la instancia, que habia
sefialado que el uso del signo se hacia con fines publicitarios, ya que el uso de la marca grafica
(en lugar de los signos «VW» o «Volkswageny), y el contraste entre los colores de la misma
y el fondo rojo, atraian hacia el signo la mirada del consumidor. El modo en que se utiliza el
signo, en definitiva, incrementa la fuerza publicitaria del anuncio. A continuacion, el Tribunal
examina si entra en juego la limitacion del derecho de marca del § 23 de la Ley de marcas
(equivalente al art. 6.1 ¢ de la Directiva 2008: uso necesario para indicar el destino de un
producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios). El Tribunal considera
que no se cumple el requisito de que el uso se realice conforme a las practicas leales en materia
industrial o comercial. Segin el BGH, la marca ajena no se puede utilizar con fines
publicitarios que vayan mas alla del efecto publicitario connatural a utilizar la marca para
determinar el objeto del servicio que presta el tercero. Ese efecto connatural debe ser tolerado
por el titular de la marca, pero no el que lo rebase. En este caso, el demandado podria haber
utilizado «VW» o «Volkswagen», sin necesidad de utilizar la marca grafica, de un modo,
ademas, que atrae la atencion del consumidor. Sentencia del BGH de 14 de abril de 2011, 1

ZR 33/10, «Grosse Inspektion fiir alle», GRUR 2011, pp. 1135 y ss.

V.4. Analisis funcional en el caso de tutela de la marca renombrada

En los casos en los que la marca goce de renombre, un primer paso exige comprobar
si existe vinculo entre el signo y la marca renombrada. De existir dicho vinculo, resulta
necesario analizar si, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretende obtener una
ventaja desleal del caracter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso es perjudicial
para dicho caracter distintivo o dicho renombre. No es necesario realizar un examen
independiente del menoscabo de las funciones de la marca, que ya esta incorporado en el
aprovechamiento o perjuicio al que hace referencia el tipo. En estos casos, por lo tanto, el
«andlisis funcional» es inherente al analisis de los elementos del tipo, queda incorporado a
ellos.

Ejemplo 1: Constituye una infraccion de las marcas renombradas de L’Oreal la venta
por Malaika y Starion de perfumes que intentan reproducir el olor y se venden en envases y

frascos similares a las marcas de renombre registradas por L’Oréal. El grado de similitud entre

Cuadernos de Derecho Privado, 6, mayo — agosto 2023, pp. 45-90



83 Del uso a titulo de marca a la aplicacion funcional del Derecho de marcas (I)

el signo usado y la marca de renombre es suficiente como para que el publico pertinente
establezca un vinculo entre el signo y la marca, y no es necesario para la tutela de la marca
renombrada que exista riesgo de confusion. Ademads, Malaika y Starion obtienen una ventaja
del caracter distintivo o del renombre de las marcas de L'Oréal, que debe considerarse desleal
en cuanto que pretende aprovecharse de una marca de renombre y del esfuerzo comercial
realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta, sin ofrecer a
cambio compensacion econdmica alguna y sin hacer ningln tipo de esfuerzo a estos efectos.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L’Oréal SA, Lancome parfums et
beaut¢ & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV y otros, C-487/07,
ECLI:EU:C:2009:378.

Ejemplo 2: Pfizer, titular de la marca Viagra, demand6 a una empresa que vendia
semillas de calabaza con un glaseado de color azul en bolsas de plastico trasparentes, bajo el
nombre Styriagra. En su web afirmaba que en la medicina tradicional se considera que las
semillas de calabaza son un remedio eficaz para las enfermedades del tracto urinario y que
potencian el deseo sexual. El Tribunal Supremo austriaco considera que existe infraccion de
marca. En primer lugar, constata que la marca Viagra es renombrada. A continuacidn, tras
recordar que no es necesario que exista riesgo de confusion, afirma que los signos son tan
parecidos que el publico establece un vinculo entre ellos. El consumidor medio, en efecto,
entendera el término Styriagra como una alusion a Viagra. A continuacion, el Tribunal asevera
que la existencia del vinculo no es suficiente para que exista infraccion, por lo que continuia
su examen, y llega a la conclusién de que el demandado se vale del alto conocimiento de la
marca Viagra para atraer la atencion de los consumidores hacia su producto, por lo que existe,
como minimo, un aprovechamiento desleal del caracter distintivo de la marca. Por ultimo, el
Tribunal estudia si el uso se hace con justa causa, lo que impediria declarar la infraccion, y
considera que no. Alega que ni la libertad artistica ni la libertad de expresion evitan que se
declare la infraccidn, ya que en este caso concreto lo que se sitiia en primer plano es el intento
del demandado de llamar la atencion sobre su producto mediante la evocacion de la marca
renombrada. El hecho de que lo haga de manera humoristica no impide que el uso sea ilicito.
En definitiva, en este caso concreto pesa mas el interés del demandante en proteger su marca
que el del demandado en evocarla, incluso aunque lo haga de forma humoristica. Sentencia
del OGH (Tribunal Supremo austriaco) de 22 de septiembre de 2009, «Viagra/Styriagra», 17
Ob 15/09v.
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En los casos de marca renombrada, por lo tanto, el andlisis de la concurrencia de los
elementos del tipo es suficiente. No resulta por ello necesario, en particular:

1) Determinar si el uso se hace a titulo de marca, ya que la existencia de vinculo basta.

Ejemplo: La demandante —una empresa de logistica— es titular de las siguientes marcas

renombradas, registradas para productos y servicios en el ambito de la logistica y el transporte:

La demandada, una empresa que vendia reproducciones en miniatura de edificios y

automoviles, comercializaba los siguientes productos:

El Tribunal no entra a valorar si existe o no uso a titulo de marca. Simplemente afirma
que, dada la identidad o al menos similitud muy elevada de los signos, existe un vinculo entre
los que utiliza el demandado y las marcas de la demandante. En consecuencia, entra a analizar
el resto de los requisitos que se exigen para que exista una infraccion de la marca renombrada,
que en este caso, segun el Tribunal, no concurren, por lo que desestima la demanda. Sentencia
del OLG de Colonia de 29 de abril de 2022, 6 U 178/21, GRUR-RR 2022, pp. 437 y ss.

2) Examinar si se han menoscabado las funciones de la marca, ya que este menoscabo
va insito en el perjuicio o aprovechamiento del caracter distintivo o del renombre de la

marca.®

8 Como sefiala el BGH, «la violacién de una marca renombrada no exige que las funciones de la marca
renombrada se menoscaben mediante el uso del signo. Es suficiente, antes bien, con que con dicho uso se
produzca un aprovechamiento del renombre de la marca renombrada o se cause un perjuicio al mismo». Sentencia
del BGH de 12 de diciembre de 2019, I ZR 173/16 (KG), «OKO-TEST I», GRUR 2020, pp. 401 y ss., ap. 36. En
la doctrina, vid. Thiering (2021: p. 1627), Ekey (2020: 590), y Boddien (2023: § 23 ap. 7).
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Ejemplo: En la revista OKO-TEST se publican los resultados de los test que se hacen
sobre varios productos, a los que se atribuye una nota. Cuando la valoracidn es positiva, es
habitual que los fabricantes hagan referencia a esta valoracion en su publicidad o en el propio
producto. En los ultimos anos, la editora de la revista ha interpuesto varias demandas por
violacion de marca contra los terceros que recurren a esta practica sin haber obtenido una
previa licencia. En uno de esos casos la demandada vendia en su web productos para bebés en

los que utilizaba la marca de la actora:
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En lo que aqui interesa, el recurrente alegaba en el recurso de casacion que el publico
no percibe el signo utilizado como una marca, ya que no entiende que los productos que
figuran en los anuncios provengan de la actora (ni de una empresa que tenga vinculo con ella).
En realidad —argiiia— el publico atribuye el producto al demandado o al fabricante, y considera
que el signo simplemente proporciona informacién adicional sobre el producto. E1 BGH
rechaza el argumento. Afirma que no es requisito para la violacion de una marca renombrada
que el publico perciba el signo como marca y asuma que los productos en los que figura
procedan del titular de esa marca o de una empresa vinculada. En el caso de las marcas
renombradas es suficiente que el consumidor establezca un vinculo entre el signo y la marca.

Ademas, prosigue el BGH, para que exista infraccion de una marca renombrada tampoco es

Considero equivocada la sentencia de la AP de Madrid de 18 de mayo de 2018, que sefiala que «debemos concluir
que yerra el apelante cuando sostiene que la doctrina de la afeccion de las funciones de la marca no juega en el
caso de la marca renombrada, bastando, respecto de esta, con comprobar la concurrencia de los requisitos que
especificamente contempla el articulo 34.2.c) LM (que transpone el articulo 5.2 de la Directiva 89/104) para
poder impetrar la proteccion de la norma» (SAP Madrid, Secc. 287, 289/2018 de 18 de mayo,
ECLL:ES:APM:2018:7781, ap. 20 de los FFDD). En el recurso de casacion el Tribunal Supremo considera,
respecto a este punto, que «conforme a la jurisprudencia mencionada el recurrente pudiera tener razoény, si bien
confirma de todos modos la sentencia porque la estimacion del motivo careceria en cualquier caso de efecto 1til
(STS 725/2021, de 26 de octubre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3896, FD 3°).
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necesario que se menoscaben las funciones de la marca renombrada mediante el uso del signo.
Es suficiente con que se produzca un aprovechamiento o perjuicio del caracter distintivo o del
renombre de la marca (sin justa causa). Sentencia del BGH de 12 de diciembre de 2019, I ZR
173/16 (KG), «OKO-TEST I», GRUR 2020, pp. 401 y ss.

3) Valorar si concurren las limitaciones de los efectos de la marca del art. 14 de la
Directiva (art. 37 de la Ley de Marcas), ya que si se trata de un uso realizado sin justa causa
no sera conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial®,

En la misma sentencia OKO-TEST I del ejemplo anterior, el Tribunal concluyé que se
viola la marca renombrada de la demandada, porque existe vinculo y un aprovechamiento
desleal o perjuicio del renombre de la actora que se producia sin justa causa. Respecto a este
ultimo punto, el Tribunal considera que prima el interés de la demandante a controlar el uso
que se haga de su marca en publicidad sobre el interés de la demandada en divulgar
informacion sobre sus productos. En el recurso de casacion, la demandada reprochaba al
tribunal de instancia el no haber aplicado el limite al derecho de marca del § 23 de la Ley
alemana de marcas. En su opinion, el uso era licito porque se trataba de una indicacion
descriptiva y el uso era conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial. El
BGH rechaza el argumento, ya que en el caso de la marca renombrada, el estudio de si la
marca se usa de conformidad con las practicas leales se hace en el marco del propio tipo, al
valorar si existe un uso desleal sin justa causa. En esta valoracion, en la que se lleva a cabo
una apreciacion global, ya se incluyen los principios o valores que subyacen al precepto que
regula las limitaciones al derecho de marca.%® Sentencia del BGH de 12 de diciembre de 2019,

1 ZR 173/16 (KG), «<OKO-TEST I», GRUR 2020, pp. 401 y ss.

% Esta interpretacion razonable es la que mantiene, en reiterada jurisprudencia, el BGH

(Boddien, 2023: § 23, ap. 7). No lo entiende asi, sin embargo, el Tribunal Supremo espafiol, ya que de otro modo
no hubiese formulado cuestion prejudicial en el caso «1000 euros ZARA tarjeta regalo» (C-361/22). En el auto
en que se plantea la cuestion prejudicial (auto de 12 de mayo de 2022, ECLI:ES:TS:2022:7295A) el Tribunal
indica que «El resultado de la cuestion prejudicial tiene incidencia en la resolucion del caso. Si el Tribunal
Supremo estima el motivo de casacion que se refiere a la interpretacion y aplicacion del precepto que confiere
especial proteccion a las marcas renombradas, entonces tendria que entrar a analizar si el uso realizado por
Boungiorno de la marca «Zara» podia considerarse un uso referencial excluido del ius prohibendi que la marca
confiere a su titular, al incluirse en el limite del art. 37 ¢) de la originaria Ley de Marcas (equivalente, al del art.
art. 6.1 .c) de la Directiva 89/104/CE), que es la norma aplicable por razones temporales en el litigio objeto del
recurso». En todo caso, la opinidon del Tribunal Supremo no es descabellada, y la mantiene un autor de la talla de
Fezer (2009: § 23 ap. 31) (aunque reconoce que por lo general no habra diferencia entre el resultado arrojado por
el examen de la justa causa en sede de marca renombrada y el de las practicas leales en sede de limites). No
obstante, y siendo el Derecho de marcas ya tan complicado, no se deberia hacer todavia mas complejo sin una
razén de peso. Propongo, en este sentido, aplicar al Derecho de marcas la navaja de Ockham («entia non sunt
multiplicanda praeter necessitatemy).

%5 El BGH cita su sentencia de 28 de junio de 2018, I ZR 236/16, «keine-vorwerk-vertretung», GRUR 2019, pp.
165 y ss., cuyo ap. 22 es todavia mas claro: «Las valoraciones del § 23 —en especial la cuestion de si el uso de la
marca atenta contra las practicas leales— se toman en consideracion en el § 14 II nim. 3 [tutela de la marca
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V.5. La importancia del analisis funcional como dique de contencion

El uso a titulo de marca ha supuesto un importante dique de contencion ante la fuerza
expansiva del derecho de marca, porque supone un filtro previo que mantiene ciertos usos al
margen del escrutinio del Derecho de marcas. Esta actividad de filtrado es especialmente
importante si se considera la paulatina ampliacion de los signos que pueden registrarse como
marcas (formas tridimensionales, colores per se...), asi como el hecho de que tradicionalmente
el analisis de la existencia de riesgo de confusion se ha hecho de manera abstracta®®.

Ejemplo: Deutsche Telekom AG es titular de la siguiente marca de color registrada

para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones):

La titular de la marca demandd a una empresa del sector de las telecomunicaciones por
emplear el color PANTONE 675C y colores similares en sus establecimientos, publicidad,

carteles, catdlogos y paginas web.

En lo que aqui interesa, que es el riesgo de confusion (los signos eran simplemente
similares), el Juzgado de lo Mercantil hace la habitual ponderacion de la semejanza entre
signos, productos y servicios y caracter distintivo de la marca anterior. Pero lo que resulta
interesante, no obstante, es que el tribunal también tiene en cuenta la forma en la que se
utilizaban los colores, y analiza los contextos en los que se usaban. En algun caso, por ejemplo,
considera que los usos no son infractores, pero en la mayoria de los casos declara que existe
infraccion («En las demaés, incluso el empleo de este tono en la barra que enmarca las pestafias
de las diversas opciones, el color de los nimeros o las letras de cada oferta, es un uso que se
interpreta por el consumidor medio como identificativo del prestador de los servicios en

general, y en particular de la demandante por su muy intenso, caracteristico y notorio su uso

renombrada] al examinar si existe o puede existir un aprovechamiento desleal o un perjuicio, realizado sin justa
causa, del caracter distintivo o del renombre de la marca renombraday.

% Sin el filtro del uso a titulo de marca el andlisis abstracto arrojaria resultados poco satisfactorios. Von Gamm
(1974: 541).
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del magenta»). Es decir, que el Tribunal tiene en cuenta si el uso del color se hace a titulo de
marca o no (en otros lugares dice que «la demandada emplea el color Pantone 675C claramente
como distintivo e identificativo de sus servicios» y que el color se utiliza como «signo
distintivo inequivoco (es decir, a titulo marcario)»). La constatacion del tribunal es importante,
porque si se llevase a cabo un anélisis abstracto del riesgo de confusion sin utilizar el filtro
previo del uso a titulo de marca los resultados serian intolerables. SIM num. 2 de Alicante,
52/2018, de 27 marzo (ECLI:ES:JMA:2018:4929).

Esta importante labor de filtro no se pierde por la renuncia al control que supone el uso
a titulo de marca, porque en el analisis funcional el papel de dique de contencion lo asume el
menoscabo de las funciones de la marca, y porque el analisis del riesgo de confusion no es
abstracto, sino contextualizado. En el andlisis funcional, en lugar de llevar a cabo un andlisis
en dos pasos (establecer si el uso es a titulo de marca y, en caso de serlo, apreciar de manera
abstracta la existencia de riesgo de confusion) se valora si se menoscaba la funcion esencial,
lo que ha de hacerse, como sabemos, mediante un analisis contextualizado.

Ejemplo: En el caso anterior, en el que el Tribunal consider6 que los signos eran
similares, la Unica funcién que puede resultar menoscabada es la esencial. En consecuencia,
el analisis funcional exige estudiar el empleo del color similar al registrado que efectia la
demandada en su web, folletos, oficinas, carteles, establecimientos, mobiliario, etc. y
determinar para cada uno de esos casos si el publico relevante puede creer que los productos
o servicios provienen del titular de la marca o de una empresa vinculada econdémicamente. Si
en el andlisis tradicional el contexto se tiene en cuenta para determinar si el uso es a titulo de
marca, en el analisis funcional el contexto se tiene en cuenta para determinar la existencia de
riesgo de confusion (recuérdese que de existir ese riesgo la funcién esencial resulta

automaticamente menoscabada).
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