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LISTADO DE SIGLAS

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio

CENDOIJ: Centro de Documentacién Judicial del Consejo General del Poder Judicial
CUP: Convenio de Paris

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea

OEPM: Oficina Espafola de Patentes y Marcas

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

REMUE: Reglamento de Ejecucién de la Marca de la Unidn Europea

RMUE: Reglamento sobre la Marca de la Unidn Europea

RAE: Real Academia Espafiola

TGUE: Tribunal General de la Unidén Europea

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unidn Europea
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|. INTRODUCCION

Resulta innegable la gran importancia y relevancia que tienen hoy en dia las
marcas dentro del marco del desarrollo empresarial y de negocios. Tan solo necesitamos
introducir en nuestro buscador habitual los términos «importancia de la marca» para
gue sean arrojados multitud de articulos al respecto en revistas y periddicos digitales o
blogs, enlaces a videos subidos en la red, o articulos de las propias Oficinas vy
Organizaciones relacionadas con la Propiedad Intelectual, como la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI).

Como veremos en los primeros apartados de este trabajo, la marca como signo
distintivo tiene como objetivo principal diferenciar los productos o servicios de una
empresa de los de otra. Para ello, la denominacion debe ser, no solo suficientemente
distinta al resto de marcas existentes en el mercado, sino también debe ser distintiva en
si misma. Tal como estudiaremos mas en profundidad, a grandes rasgos la distintividad
debe analizarse teniendo en cuenta el significado del término que deseamos protegery
si éste puede tener relacion con el producto o servicio protegido. De esta manera,
parece ser que un término de fantasia, esto es, inventado, puede tener una probabilidad
mayor de ser distintivo (siempre y cuando no se trate de una denominacion
excesivamente compleja).

Ahora bien, las normativas actuales de marcas contemplan un supuesto en el
cual puede concederse el registro de una marca, aunque ésta a priori incumpla con lo
expuesto en el parrafo anterior. Nos encontramos ante un caso en que, aunque la
denominacion puede, por ejemplo, designar de forma directa el producto protegido,
ésta logra acceder al registro, porque el publico destinatario del producto ya asociaba
esa denominacion a ese producto antes de su solicitud de registro, identificando por
tanto el origen empresarial, aunque se trate de un término genérico o descriptivo.
Debera analizarse entonces si el objetivo del signo de distinguir el producto de una
empresa del de otra logra cumplirse aun y cuando la marca utilizada y que pretende
ahora registrarse se utiliza para designar o aludir a ese producto.

El ejemplo paradigmatico lo encontramos con la conocida marca «EL

PERIODICO». Resulta obvio que ésta marca no cumpliria formalmente con los requisitos
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para ser registrada, pues realiza una referencia directa en su denominacién al producto
gue desea proteger. Sin embargo, no solo la marca consiguid registrarse para designar
estos productos, sino que cuenta actualmente con un total de 43 registros activos en
Espafia’. Sin perjuicio del analisis de este fendmeno con més detenimiento a lo largo de
este trabajo, podemos afirmar que la marca «EL PERIODICO» pasoé, gracias el intenso
uso que se habia hecho previamente de la misma, de no ser distintiva a serlo, pudiendo
acceder de esta manera al registro y disfrutar de la proteccién que la legislacion marcaria
otorga.

Este fendmeno se conoce como «adquisiciéon de la distintividad sobrevenida» y
es el que trataremos de desmenuzar y analizar a lo largo de este trabajo.

Quizda resulta algo arduo pensar en mas ejemplos de lo expuesto. Por el contrario,
nos es mas sencillo pensar en el fendmeno opuesto, esto es, lo que comunmente se
conoce como vulgarizaciéon de la marca y que encontramos regulado en el apartado b)
del articulo 58.1 RMUE? 3,

La vulgarizacion consiste en la pérdida de la distintividad que la marca poseia al
momento de registrarse debido al uso que se ha hecho de la misma. Esto sucede cuando
debido al paso del tiempo la marca va perdiendo la funcién que la constituia como tal,
esto es, su funcién diferenciadora respecto los productos y/o servicios de los
competidores, al comenzar los consumidores a reconocer la marca no como tal sino
como nombre genérico de los productos o servicios que se identifican (RODRIGUEZ y
VARGAS, 2013).

Asi, resulta mds comun escuchar hablar sobre la vulgarizacidon de una marca que

no sobre la adquisicién de su distintividad sobrevenida. Es decir, como sociedad hemos

! Datos obtenidos de una busqueda en la base de datos publica TMVIEW en fecha 08/04/2020.

2 «1. Se declarara que los derechos del titular de la marca de la Unién han caducado, mediante solicitud
presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencion en una accién por violacién de
marca:

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designacidn usual en el
comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada».

3 Alo largo de este trabajo haremos referencia al Reglamento sobre la Marca de la Unién Europea al tener
éste una vocacion de analisis del concepto estudiado a nivel comunitario. No obstante, debe tenerse
presente que la normativa marcaria espafiola ha sido armonizada con la comunitaria a través de la
reforma de la Ley de Marcas espafiola mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, con el
que se traspone al Ordenamiento Juridico Espafiol la Directiva (UE) 2015/2436, por lo que a efectos de
contenido de contenido legal y reglamentario (a excepcién de algunos puntos que todavia no han entrado
en vigor) es indiferente referirnos a nivel espafiol o comunitario.
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escuchado hablar de forma mas habitual sobre la pérdida de la distintividad que no
sobre su adquisicién (debido fundamentalmente a ejemplos muy conocidos?), y por eso
consideramos que este es uno de los principales motivos para realizar un trabajo al
respecto, aunque no es menos cierto que pueden encontrarse numerosos articulos
doctrinales al respecto.

El objetivo principal de este trabajo serd, por tanto, analizar el concepto de
distintividad sobrevenida, su marco normativo y, en especial, los criterios que deben
cumplirse para poder afirmar que una marca la ha adquirido antes de su registro (o
después, en caso de que nos encontremos ante una eventual accién de nulidad). Para
lograr esclarecer este ultimo punto, no solo acudiremos a la bibliografia actual sobre la
cuestién, sino que analizaremos distintas resoluciones de la Oficina Europea de
Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO) y también revisaremos de forma somera
algunas sentencias sobre el tema.

De esta forma, el presente trabajo se estructurara de la manera expuesta a
continuacién. En primer lugar, introduciremos el concepto de marca como signo
distintivo, analizando su definicidn, sus funciones y sus principios basicos. Consideramos
gue esto es necesario, de forma bastante resumida, para contextualizar el trabajo y
centrarnos posteriormente en el fendmeno que nos interesa. Asi, proseguiremos con el
analisis del concepto de distintividad, imprescindible para introducir y comprender el
fendmeno de la distintividad adquirida por el uso. Después de analizar las prohibiciones
absolutas de registro intimamente ligadas con esta distintividad sobrevenida,
continuaremos con el anadlisis en profundidad de la cuestién que da nombre a este
trabajo. Para ello, analizaremos cémo ha entendido la doctrina la distintividad
sobrevenida y haremos mencién al marco normativo donde esta regulada. Finalmente,
para concluir con el apartado mas tedrico, analizaremos los requisitos imprescindibles
que deben cumplirse para poder afirmar que un signo ha adquirido distintividad
mediante el uso que se ha hecho del mismo. Finalmente, y sin vocacién de realizar un
trabajo empirico sobre la cuestidn, pues estariamos faltos de tiempo y espacio, nos

referiremos a los aspectos formales propios de este tipo de solicitudes y, seguidamente,

4 Claros ejemplos serian la marca RIMMEL o TAMPAYX, pues los consumidores las utilizan para referirse a
los productos que designan, esto es, mascara de pestafias o tampon.
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analizaremos algunos casos en sede administrativa de solicitud de marca, para poder
apreciar de primer mano qué tipo de pruebas presentan los solicitantes de marca para
acreditar el uso exigido y como éstas son valoradas por la Oficina. También analizaremos

alguna sentencia para valorar el criterio de los Tribunales en este sentido.

Il. LA MARCA COMO SIGNO DISTINTIVO

La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) establece en su
pagina web que, «gracias a la Propiedad Industrial se obtienen unos derechos de
exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como
verdaderos derechos de propiedad».

Esta Propiedad Industrial esta formada, entre otros activos como las conocidas
patentes, por los signos distintivos. Segun el Diccionario del Espafiol Juridico de la Real
Academia Espafiola (en adelante, RAE), un signo distintivo es «un signo que se utiliza en
la industria o en el comercio para diferenciar las propias actividades, servicios,
productos o establecimientos de las manifestaciones o actividades homologas de los
demas».

RIOFRIO (2014) elabora una clasificacion de los signos distintivos existentes en
funcién de diversos criterios, siendo uno de éstos y el que mads nos interesa el objeto
protegido mediante el signo en cuestion, y a continuacién establece la marca como

aquel signo distintivo que distingue productos y servicios en el mercado®.

1. Definicién de marca como signo distintivo

El concepto de marca ya ha sido definido en el apartado precedente, pues el
mismo surge de forma automatica al introducir la clasificacién de los signos distintivos y
encuadrar la marca en funcién del objeto protegido por el signo. De hecho, tras una
busqueda tanto en articulos doctrinales como en articulos no académicos, observamos
gue la definicién otorgada, en esencia, siempre es la misma, pudiendo variar el enfoque

en funcion del sector de donde provenga la definicion. De hecho, SCHMITZ (2012)

5 Segln este criterio de los objetos protegidos, acompafian a los distintivos de productos y servicios los
certificados de calidad, los distintivos de los lugares, los nombres de las personas naturales, de las
personas juridicas y de los negocios y los distintivos de las colectividades.
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concluye que, a pesar de su multitud, las definiciones de marca siempre comparten dos
elementos: la diferenciacion y la competencia.

Para definir de forma simple la marca, teniendo en cuenta lo expuesto en el
apartado anterior, compartimos la definicion que la OEPM facilita en su ultimo Manual
Informativo para los Solicitantes de Marcas: «La marca es el signo distintivo usado por
el empresario para diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los productos
o servicios de los competidores». En este sentido, a pesar de la referencia al empresario
y a la empresa (como se vera claramente en el concepto legal), debemos precisar en
este punto que una marca puede ser solicitada tanto por personas juridicas como fisicas,
empresarias o no. Es decir, debemos entender estos conceptos en «su orden socio-
econémico en cuanto que la marca carece de sentido fuera del trafico empresarial de

bienes y servicios» (ALONSO y LAZARO 2002, p. 168).

2. Funciones de la marca como signo distintivo

Hoy en dia, la marca tiene un papel de vital importancia dentro de una empresa.
Esta importancia se fundamenta principalmente en la internacionalizacion y expansion
comercial de las compafiias, y en la caracterizacion de nuestra sociedad como una
sociedad de consumo, pues ambas circunstancias obligan a las empresas a reunir sus
esfuerzos en crear una o varias marcas identificadoras, que les permita diferenciar de
forma clara sus productos y servicios respecto de los de la competencia (FERNANDEZ
2001). Asi, una marca aportara al consumidor informacién esencial acerca del origen
empresarial del producto que desea adquirirse, motivo por el cual el empresario debe
esforzarse en construir una marca sélida que consiga este fin, esto es, «que sea capaz
de transmitir una impresion de garantia y que genere, en ultima instancia, deseos de
adquisicién por parte del consumidor» (RUIPEREZ 2008, p. 26).

La funcién principal e inequivoca de la marca como signo distintivo se desprende
de la definicidn que hemos expuesto. No obstante, la encontramos recogida en el
articulo 4 del RMUE, pues al definir el concepto de ésta indica que «podran constituir
marcas cualesquiera signos (...) que sean apropiados para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras empresas (...)».

No obstante, no es menos cierto que la marca puede cumplir otras funciones

secundarias, de modo relativo o absoluto dependiendo de la situacion concreta, como
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por ejemplo satisfacer un fin publicitario, transmitir informacién sobre el nivel de calidad
de los productos o servicios protegidos o indicar el origen empresarial (ALONSO vy
LAZARO 2002). Por otra parte, SCHIMITZ (2011) diferencia entre aquellas funciones
secundarias de indole econdmico como las mencionadas y las que de alguna manera
aparecen recogidas en los ordenamientos juridicos, de forma directa o indirecta:
derecho exclusivo y excluyente conferido al titular (y las consecuencias frente a terceros
gue esto conlleva), la proteccion del consumidor ante los plagios y las copias ilegitimas,
y la marca como activo intangible alienable que puede constituir por tanto una fuente

de ingresos.

3. Principios basicos de la marca como signo distintivo

El derecho de marcas descansa sobre una serie de principios que lo caracterizan.
En este sentido, SCHIMITZ (2011, p.34) entiende que las caracteristicas basicas son las
gue se comparten con el resto de derechos de propiedad intelectual, esto es, «la
intangibilidad, la exclusividad, la territorialidad y, en cierta medida, la temporalidad».
Ahora bien, consideramos que ALONSO y LAZARO (2002) ahondan en los principios
realmente caracterizadores de las marcas, al precisar que la singularidad de las mismas
recae sobre la aptitud distintiva®, la especialidad, el registro de buena fe y la
territorialidad.

La aptitud distintiva se deriva directamente de la funcidn principal de la marca
qgue ya hemos expuesto, y serd analizada con mds detenimiento en apartados
posteriores de este trabajo al constituir parte del objeto principal del mismo.

El principio de especialidad esta relacionado con la proteccién que ofrece la
marca registrada, pues ésta se otorgard teniendo en cuenta los productos o servicios
que la marca pretende distinguir (FERNANDEZ 2001), con la excepcién de la marca que
goza de renombre y con la que se quiebra este principio de especialidad (art. 8.5 RMUE).

Por lo tanto y tal como se desprende de las prohibiciones al registro de marca relativas,

5 En este punto, los autores citados acompafian esta primera caracteristica con la susceptibilidad de
representacion grafica del signo. No obstante, a nivel europeo y por lo tanto también en Espafia éste ya
no es un principio propio del derecho de marcas, pues a través de la Directiva (UE) 2015/2436 se suprimio
este requisito y se sustituyd por la simple representacion, sin exigir por tanto que ésta fuera grafica, para
permitir asi el registro de las marcas consideradas no tradicionales y que no pueden ser representadas
graficamente.
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la marca registrada solo protegera aquellos productos o servicios que asi hayan sido
designados en la solicitud a través de la Clasificacién Internacional de Niza, limitando
por tanto el derecho al uso exclusivo y dejando la marca disponible para aquellos
productos o servicios distintos a los protegidos (ALEMAN 2013).

Como puede apreciarse claramente, este principio de especialidad actua
también como un limite al derecho de marcas, pues con el registro no se obtiene una
proteccién absoluta, sino que nos encontramos ante una limitacién que viene marcada
por los productos o servicios realmente de interés y alrededor de los cuales el
empresario titular orbitara para obtener los beneficios deseados con la proteccion de su
marca. No obstante, debe tenerse en cuenta que «la amplitud del mercado rompe cada
dia mas el principio de especialidad, por la relacién existente entre productos y servicios,
y obliga a ver el mercado como un todo cada vez menos limitado por la Clasificacién
Internacional de Niza» (VILLAMIZAR 2008, p. 279). Esto significa que, hoy en dia, la
diversificacion de las empresas y la posibilidad de relacionar y crear dependencias entre
productos y servicios diversos hace que el limite establecido por este principio quede en
muchas ocasiones diluido y sin efecto.

Por lo que respecta al principio de registro de buena fe, éste viene regulado en
el articulo 6 del RMUE al establecer que «la marca de la Unién se adquirira por el
registro». Asi, nos encontramos ante un registro constitutivo, pues el derecho de marca
y la proteccion conferida a su titular nacen con el correspondiente registro’, sin perjuicio
de aquellos derechos no registrados que pueda contemplar cada legislacién con
independencia del principio de registro, como sucede por ejemplo en Espafia con la
proteccién conferida a las marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en
Espaiia, tal y como establece el articulo 34.7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas (en adelante, LM).

En cuanto a la buena fe del registro, el articulo 2.2 LM indica que podra

reivindicarse la titularidad de la marca cuando ésta haya sido solicitada con fraude de

7 No en todas las legislaciones de marcas rige este principio. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de
Marcas (The Lanham Act) establece que el derecho sobre una marca viene otorgado por el uso, no por el
registro, por lo que éste siempre sera declarativo y debera ir precedido de un uso efectivo (la marca se
solicitara en base al uso actual en el comercio) o acompafiado de una declaracién de intencion de uso (la
marca se solicitara en base a intencién de uso). Alternativamente también se permite el registro en base
a un registro o solicitud previa por parte del mismo titular.
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los derechos de un tercero o con violacién de una obligacion legal o contractual, por lo
gue entendemos que de no darse ninguna de las circunstancias previstas el registro se
entendera de buena fe. A nivel comunitario, no obstante, el RMUE no contempla esta
posibilidad, entendiéndose tan solo el registro efectuado de mala fe en lo que se conoce
como «marca de agente» (art. 13), aunque la jurisprudencia ha aceptado la accién
reivindicatoria de una marca de la Unidon Europea en base al articulo 2.2 LM (STS
85/2018).

Finalmente, el principio de territorialidad emana del articulo 6 del Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial (en adelante, CUP), al establecer el
principio de independencia de la proteccion de la misma marca en diferentes paises. Es
decir, una marca solamente producira sus efectos en aquel territorio donde haya sido

validamente registrada.

. CONCEPTO DE DISTINTIVIDAD Y CARACTER
DISTINTIVO DE LA MARCA

Para que una denominacion pueda acceder al registro como marca ésta debe ser
distintiva, esto es, poseer caracter distintivo o aptitud distintiva, tal como estableciamos
en el precedente apartado relativo a los principios basicos de la marca.

Por lo que respecta a la definicién de distintivo como adjetivo, la RAE
proporciona dos acepciones. Por una parte, algo distintivo tiene la «facultad de
distinguir» y, por otra parte, algo tendrd la cualidad de distintivo cuando «distinga o
caracterice esencialmente algo». Por tanto, se desprende que el caracter distintivo de
una marca estara vinculado con la capacidad de ésta para distinguirse de las demas,
logrando asi su objetivo principal, el cual recordemos es distinguir los productos y
servicios de una empresa de los de otra.

La legislacion en materia de marcas tan solo menciona los tipos de signos que
pueden constituir una marca, siempre que éstos cumplan con los dos requisitos
esenciales, esto es, distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra, y
ser aptos para ser representados. Posteriormente, se indican una serie de prohibiciones

absolutas que cualquier empresario debe tener en consideracion a la hora de pensar
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una nueva marca. Algunas de estas prohibiciones estan directamente vinculadas con el
caracter distintivo y seran analizadas en el proximo apartado.

Las precisiones anteriores parecen dejar claro que no puede registrarse como
marca cualquier palabra o cualquier imagen, sino que hay un conjunto de reglas y
prohibiciones que deben tenerse en cuenta. Como ya hemos indicado, para que la marca
pueda cumplir con su cometido principal tiene que ser distintiva, porque de no ser asi
los consumidores (como norma general, pues hay excepciones) no serdn capaces de
identificar el origen empresarial.

El caracter distintivo de la marca no esta relacionado ni con la novedad ni con la
originalidad del signo, a diferencia de lo que sucede en el derecho de patentes y en los
derechos de autor, respectivamente, sino que «lo relevante es su fuerza distintiva y su
capacidad para generar su asociacion intelectual con el objeto a cuya distincién se
aplican» (ALONSO y LAZARO 2002, p. 167). Asi, una marca podra ser registrada aunque
no sea nueva en el mercado y aunque no haya sido el resultado de un esfuerzo creativo?,
siempre que evidentemente se cumplan los demés requisitos exigidos (ALEMAN 2013).

En relacion a este caracter distintivo, debe tenerse presente que el RMUE
menciona dos veces la falta de caracter distintivo en el apartado relativo a las
prohibiciones absolutas de registro (articulo 7), tal como veremos, y SANCHEZ (2009)
concluye que gran parte de la doctrina, como MARCO ARCALA o FERNANDEZ-NOVOA,
entiende que nos encontramos asi ante dos vertientes distintas de la distintividad en el
derecho de marcas:

> Vertiente abstracta. Esta vertiente, seglin explica RUIPEREZ (2008, p. 33), «se refiere
a la distintividad del signo en cuanto a tal, es decir, a su capacidad para diferenciar
bienes o servicios en términos generales». Nos encontramos asi, en sentido
negativo, ante signos que nunca podran ser distintivos y por lo tanto registrables,

es decir, se trata de una falta de distintividad que no es subsanable sucediendo, por

8 Que el esfuerzo creativo no sea un requisito para que una marca acceda al registro no implica que éste
no sea recomendable. Es decir, ante la descomunal cantidad de marcas registradas que existen hoy en
dia, resulta muy necesario que una empresa que desea lanzar un nuevo producto al mercado consiga dar
con una marca adecuada para el mismo. Por ello existe lo que se conoce como branding, que no es mas
gue el proceso mediante el que se construye una marca. Asi, el equipo encargado de ello probablemente
buscara una denominacion que no haya sido registrada anteriormente, atractiva y que sea facilmente
recordable por el publico.
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ejemplo, cuando estamos ante un signo extremadamente simple o, por el contrario,
extremadamente complejo (ALEMAN 2013).

» Vertiente concreta. A diferencia de la anterior, esta vertiente se refiere a aquella
falta de distintividad del signo respecto de los productos o servicios concretos para
los cuales se solicita el registro (RUIPEREZ 2008), relacionando de esta manera el
caracter distintivo con el principio de especialidad que caracteriza el derecho
marcario. De esta manera, esta vertiente se manifiesta en las distintitas
prohibiciones de registro que se encuentran en las legislaciones de marcas, excepto
en la primera (ALEMAN, 2013). Ademads, y a diferencia de la vertiente abstracta, nos
encontramos ante una carencia de distintividad que, tal y como veremos, si que
puede ser subsanable (RUIPEREZ 2008).

Finalmente, y antes de entrar a analizar en profundidad la distintividad a través
de las prohibiciones absolutas, indicar que CHISUM y JACOBS (1992), citado por ALEMAN
(2013, p. 114), clasificaron los signos en cuatro grupos en funcidn de su distintividad:
signos genéricos; signos descriptivos; signos evocativos; signos arbitrarios o de fantasia.
Los ultimos serian lo que gozan de un mayor grado de distintividad, mientras que el resto
podran poseer distintividad, pero en menor grado (RIOFRIO 2014). En el apartado

siguiente seran explicados estos conceptos.

V. PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO

Las prohibiciones absolutas de registro, a diferencia de las relativas en las cuales
prima un interés particular fundado en la supuesta incompatibilidad con un signo
anterior (ALONSO 2002), se basan fundamentalmente en «causas inherentes a la propia
condicion o naturaleza del signo, que lo hacen impropio para ser considerado como
marca, y causas fundamentadas en cuestiones de interés general, que aconsejan que no
sea admitido como tal» (SANCHEZ 2009, p.3).

El articulo 7 del RMUE dispone un numerus clausus de prohibiciones absolutas
de registro de signos como marcas. Estos supuestos son examinados por la EUIPO
cuando la solicitud de la marca se deposita (art. 42) y, ademas, pueden ser invocados

también a través de las observaciones presentadas por terceros (art. 45), los cuales
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podran ser «toda persona fisica o juridica, asi como las agrupaciones o entidades que
representen a fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o
consumidores (...)». Adema3s, se trata de motivos de denegacidén que también pueden
invocarse como motivos de nulidad una vez el signo ya ha sido registrado (art. 59), por
cualquiera de las personas legitimadas para presentar observaciones.

Las prohibiciones absolutas que nos interesan por ser las que estan relacionadas
con la ausencia de caracter distintivo del signo que pretende acceder al registro son las
cuatro primeras enumeradas en el mencionado articulo 7, que a continuacidn

analizaremos en detalle.
1. Apartado a) del articulo 7 del RMUE

La primera prohibicién absoluta es la que sigue:

«Se denegari el registro de los signos que no sean conformes al articulo 4», y el
articulo 4 establece lo siguiente: «Podran constituir marcas de la Unidn cualesquiera
signos (...), con la condicion de que tales signos sean apropiados para:

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

b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unidn Europea (en lo
sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al
publico en general determinar el objeto claro y preciso de la proteccién otorgada a su
titular».

Esta prohibicién es la que se corresponde con la vertiente abstracta del caracter
distintivo que ha sido explicada en parrafos anteriores. Este primer apartado del articulo
7 remite al articulo que nos explica qué es una marca y qué dos requisitos esenciales
debe cumplir para ser considerada como tal. Asi, un signo que no es capaz de distinguir
los productos o servicios de una empresa de los de otra, o que no puede ser
representado de forma correcta en el Registro, no esta cumpliendo con la funcién
indicadora del origen empresarial de la marca, por lo que al no poder realizar su funcién
basica a causa de la falta de distintividad no podra permitirse su registro (RUIPEREZ

2008).
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Nos encontramos de esta manera ante una prohibicidn absoluta de «grado
maximo e insubsanable» (SANCHEZ 2009, p.7), es decir, un signo que no cumple con lo
dispuesto en el articulo 4 nunca podra ser registrado como marca.

2. Apartado b) del articulo 7 del RMUE

La segunda prohibicién absoluta de registro establece lo siguiente:

«Se denegari el registro de las marcas que carezcan de caracter distintivo».

Tal y como ya hemos apuntado, esta es la segunda vez que la ausencia de
caracter distintivo aparece en las prohibiciones. No obstante, y a diferencia del caso
anterior, en este supuesto la vertiente es la concreta, por lo que la distintividad estara
intimamente relacionada con el principio de especialidad y, ademas, la ausencia de la
misma sera subsanable, como indicaremos al final de este apartado. Por lo tanto, en
contraposicidén con el apartado a), esta prohibiciéon absoluta se consideraria de grado
minimo (SANCHEZ 2009)°.

El hecho de que esta prohibicidn esté ligada al principio de especialidad, significa
gue deberd analizarse el caracter distintivo del signo en relacion con unos productos o
servicios concretos (RUIPEREZ 2008), que seran aquellos que habran sido designados en
la solicitud de registro (o los que ya estén concedidos si estamos analizado la
distintividad en un supuesto de nulidad).

En este supuesto nos encontramos ante signos compuestos exclusivamente de
indicaciones genéricas, y que por lo tanto identifican el género al que pertenece el
producto o servicio que desea protegerse con la marca (ALONSO y LAZARO 2002). Estos
signos no tendran por tanto aptitud distintiva respecto de los concretos productos o
servicios, y la justificacion no es mas que la necesidad de mantener estos signos
disponibles en el trafico econdmico, no pudiendo por tanto atribuirse nadie el uso del
signo en exclusiva, al no poder prohibir que otros operadores del mismo sector lo
utilicen (ALONSO 2002).

Otro aspecto que también debe tomarse en consideracién a la hora de analizar

esta prohibicidn, es qué percepcién tiene del signo analizado el potencial consumidor al

9 En relacién a esta diferenciacién (y justificacién de la misma) entre los dos primeros apartados, nos
encontramos a autores, como por ejemplo ALONSO (2000), que consideran la prohibicion del segundo
apartado superflua al entender que éste se encuentra incluida dentro de la primera prohibicién
establecida.
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que van dirigidos los productos o servicios designados (RUIPEREZ 2008). Es decir, a la
hora de analizar si un signo no es distintivo por ser genérico, tendra que estudiarse si el
consumidor relevante entiende el pretendido signo como un genérico de los productos
o servicios. Segun ha sido establecido en la jurisprudencia?, este consumidor serd un
«consumidor medio, normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz».

3. Apartado c) del articulo 7 del RMUE

En su tercer apartado, el articulo 7.1 establece lo siguiente:

«Se denegard el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente
por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, |la procedencia geografica o la época
de produccion del producto o de la prestacién del servicio, u otras caracteristicas del
producto o del servicio».

Los signos descriptivos son aquellos que informan al potencial consumidor
acerca de caracteristicas, propiedades o cualidades del producto o servicio que
pretenden identificar, llegando en ocasiones a referirse de forma expresa al rubro al que
pertenece al producto o servicio (SCHMITZ 2012).

El fundamento de esta prohibicién es el mismo que en el caso de los signos
genéricos expuesto en el apartado precedente: las denominaciones que los empresarios
y distintos operadores del mercado necesitan para definir sus productos no pueden ser
exclusivizadas por nadie, pues deben mantenerse disponibles para que cualquier
persona interesada pueda usarlas libremente (SANCHEZ 2009). Ademds, esta libre
disponibilidad de términos descriptivos también es en favor de los consumidores, ya que
los términos descriptivos actian también en funcién de su derecho a la informaciéon en
relacion a los productos o servicios que desean adquirir (ALONSO 2002).

Respecto a esta prohibicidn de registro conviene resaltar su diferencia con los
términos evocativos o sugestivos, siendo aquellos que «informan de manera indirecta
sobre las caracteristicas o propiedades del producto o servicios, y que, por tanto, obligan
al usuario a realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo» (SANCHEZ 2009, p. 8). A

diferencia de los términos descriptivos, los evocativos o sugestivos si que son

10 por ejemplo, STG T-683/2018
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registrables por lo que en ocasiones determinar si nos encontramos ante uno u otro
puede resultar en una ardua tarea. Ademads, no debemos olvidar que estos signos, si
bien pueden registrarse como marcas, se encuentran a medio camino entre los signos
descriptivos y los arbitrarios y de fantasia, por lo que pese a permitirse su registro,
probablemente nos encontremos ante signos débiles o con baja capacidad distintiva
(RIOFRIO 2014).

Finalmente, conviene resaltar que este apartado c) del articulo 7 enumera una
serie de aspectos descriptivos a modo de ejemplo, pero finaliza haciendo alusién a
«otras caracteristicas del producto o servicio», por lo que nos encontramos ante una
lista abierta en la que debera ser el examinador, Sala de Recurso o Tribunal el que
determine si una concreta caracteristica del producto o servicio puede considerarse
descriptiva a efectos de lo dispuesto en esta prohibicion.

4. Apartado d) del articulo 7 del RMUE

Por ultimo, la ultima prohibicién absoluta que esta intimamente vinculada con la
falta de distintividad expone lo siguiente:

«Se denegard el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de
signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje comun o en
las costumbres leales y constantes del comercio».

Nos encontramos por tanto ante los llamados signos usuales o comunes, que
pueden entenderse como una especie de signos que han devenido genéricos por el paso
del tiempo y el uso que se ha hecho de los mismos, pudiendo ser en su inicio términos
de fantasia hasta convertirse en signos que para el consumidor designan el producto o
servicio que protegen (ALEMAN 2013). Tal como establece SCHMITZ (2012, p.17), se
trata de un signo «cuyo uso se ha popularizado de tal manera de transformarse en la
denominacion de categoria».

Por lo que respecta a las condiciones que debe cumplir el signo para considerar
que se ha convertido en habitual, debe precisarse que «en el lenguaje comun» no
implica su aparicién en diccionarios o similares; las «costumbres leales» deben
analizarse segun la finalidad concurrencial en el mercado acorde con la buena fe; y la

constancia implica una «permanencia o arraigo en el uso del signo como medio habitual
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en el sector profesional o de mercado para designar una concreta clase de producto o
servicio» ALONSO (2002, p. 1198).

Asi pues, un signo se considerara habitual en el sentido del articulo 7 siempre
gue se cumplan las caracteristicas expuestas en el mismo y descritas en los parrafos
anteriores, sin ser necesario que el término devenido usual para los consumidores
describa las cualidades o caracteristicas de los productos o servicios (SANCHEZ 2009). Es
decir, no estaremos ante un sino descriptivo como el del apartado b), sino ante un signo
en su inicio con caracter distintivo que, con el tiempo, los consumidores han aprendido
a asociar al producto o servicio que designa, sin diferenciar por tanto el origen
empresarial y desprendiéndolo por lo tanto de su funcién principal como marca.

Finalmente, esta prohibicion absoluta de registro también opera como causa de
caducidad una vez la marca ya esta registrada, y la conversion de la marca en la
designacidén usual del producto o servicio se ha realizado durante la vigencia de la misma
(art. 58.1 apartado b RMUE).

5. Aspectos en comun de las prohibiciones absolutas enumeradas

Por lo que respecta a la posibilidad de incluir en una denominacién términos que
puedan implicar por si solos una de las prohibiciones absolutas comentadas junto con
otros que si que pudieran ser distintivos, el articulo 7 del RMUE no realiza ninguna
mencion especifica al respecto. No obstante, tanto el apartado c) como el d) comienzan
su redactado de la siguiente manera: «los que se compongan exclusivamente de (...)».
Asi, pese a que el Reglamento no indica expresamente la posibilidad de combinar signos
para formar una posible marca, de su redaccion podemos entender que, mientras el
signo no esté compuesto exclusivamente por un término descriptivo o usual y vaya
acompafiado de un término que si que puede ser distintivo (por ejemplo, de fantasia),
la marca podria no ser denegada como consecuencia de alguna de estas prohibiciones.

No obstante lo anterior, la complicacién podria aumentar si nos encontramos
con la conjuncién de varios signos descriptivos, usuales o incluso genéricos. En este
sentido, las Directrices sobre marcas de la EUIPO analizan en profundidad esta cuestién,
y consideramos apropiado reproducir un parrafo en concreto que, pese a centrarse en
los signos descriptivos, es muy ilustrativo y muestra cdmo en concreto esta Oficina de

marcas trata este asunto:
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«Por regla general, la mera combinacién de elementos descriptivos de las
caracteristicas de los productos o servicios es, a su vez, descriptiva de dichas
caracteristicas. El mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna
modificacién inusual, en particular de tipo sintdctico o semantico, solo puede dar como
resultado una marca descriptiva. No obstante, si debido al cardcter inusual de la
combinacion en relaciéon con dichos productos o servicios una combinacién crea una
impresidn que es lo suficientemente distante de la producida por la mera unién de las
indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, se considerard que
dicha combinacion prevalece sobre la suma de dichos elementos».

Asi pues, la combinacion de signos que de forma independiente no serian aptos
para ser protegidos como marca, podria llegar a ser registrada si en su conjunto se
consigue el caracter distintivo exigido. Tal como expone ARANA 2011 (p. 270) «la
carencia de distintividad se manifiesta en la no existencia de rasgos singulares que
permiten que el signo se diferencie del producto o servicio que distingue». Asi vy, por
ejemplo, la combinacién de varios signos descriptivos qué por el tipo de conjuncidon
original permitan desligar el signo del producto o servicio y por tanto ser capaz de
identificar el origen empresarial, podria ser un signo con capacidad distintiva y, por
tanto, registrable como marca. En relacidn a este punto, debe tenerse presente que
antes de la reforma de la Ley de Marcas que entré en vigor el 14 de enero de 2019, el
articulo 5, relativo a las prohibiciones absolutas de registro, incluia el siguiente apartado:
«Podra ser registrada como marca la conjuncién de varios signos de los mencionados en
las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjuncién tenga la distintividad
requerida por el apartado 1 del articulo 4 de la presente Ley». Por lo tanto, la ley
espafiola antes de la reforma permitia expresamente la registrabilidad de signos
combinados que, en su conjunto, tuvieran fuerza distintiva. El hecho de que la Directiva
(UE) 2015/2436 no regule este aspecto podria interpretarse simplemente como no
necesaria, al desprenderse de los propios apartados (con el término «exclusivamente»)
gue es una opcién posible y que tienen que ser los drganos legitimados (las Oficinas de
Marcas y los Tribunales, en su caso) los que analicen si una denominacién puede
considerarse distintiva porque cumple la funcién de distinguir los productos o servicios.

De hecho, RUIPEREZ (2008) apunta precisamente que se trata de un fenémeno que
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muchas legislaciones no recogen pero que si goza de reconocimiento por la
jurisprudencia europea mayoritaria.

Finalmente, el articulo 7 establece una excepcién respecto de los apartados b),
c) y d) (signos genéricos, descriptivos y usuales). Esta excepcion permite que puedan ser
registrados como marcas aquellos signos que, legalmente, no podrian acceder al
registro. Se trata de signos que han adquirido una distintividad como consecuencia del
uso que se ha hecho de los mismos y, por lo tanto, su registro como marca esta
permitido. Esta excepcidn a las tres prohibiciones absolutas comentadas serd objeto de

un andlisis en profundidad en los siguientes apartados.

V. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA POR EL USO

1. Introduccion al concepto

El articulo 7.3 del RMUE establece lo siguiente:

«Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicaran si la marca hubiere adquirido,
para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un caracter distintivo
como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

Este articulo permite, por tanto, que los signos considerados carentes de
cardcter distintivo (genéricos), los signos descriptivos y los signos convertidos en
habituales puedan ser registrados como marca al considerarse que, como consecuencia
del uso que se ha hecho de los mismos, han adquirido el caracter distintivo necesario
para cumplir la funcién marcaria. Es decir, a consecuencia de este uso (el cual se
analizard en apartados posteriores) el publico percibe un signo que puede ser genérico
o descriptivo como si fuese una marca, siendo capaz por tanto dicho signo de identificar
la procedencia empresarial del producto o servicio que distingue (RUIPEREZ 2008).

De esta manera, nos encontramos ante una excepcién a las prohibiciones
absolutas de los signos carentes de distintividad y que hemos analizado previamente,
entendiéndose como una especie de permiso que la ley otorga a aquel que desea
proteger como marca un signo que en principio no es registrable por carecer de aptitud

distintiva (SCHMITZ 2012).
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El propio nombre de este fendmeno ya distingue a estos signos de los distintivos
per se: los que se acogen a esta excepcidn son signos que tienen una distintividad
adquirida, es decir, signos que en origen no era distintivos; en contraposicion estdn los
signos cuya distintividad es originaria o intrinseca, que seria aquella inherente al propio
signo y que constituye la regla general para el registro de marcas (SCHMITZ 2012). Asi,
son signos cuya distintividad ha sido lograda «gracias a su uso y no gracias a los méritos
intrinsecos del mismo» (ALEMAN 2013).

Este fendmeno, por tanto, consigue una relativizacidon del fundamento general
de las prohibiciones en el orden publico, puesto que otorga un beneficio competitivo al
titular del signo cuya distintividad ha sido adquirida por el uso (ALONSO 2002).

Finalmente, y antes de adentrarnos en aspectos mas especificos de este
fendmeno, debe precisarse que esta excepcion no solo opera en el momento de solicitar
el registro de una marca, sino que también esta regulado dentro de los procedimientos
de nulidad. Asi, el articulo 59.2 del RMUE precisa que:

«aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unién contraviniendo lo
dispuesto en el articulo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podra ser declarada nula si,
por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un
cardcter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada».

Asi pues, la distintividad también puede adquirirse por el uso una vez la marca
ya ha sido registrada, aunque en el momento de registrarse estuviera incursa en una de
las prohibiciones de registro mencionadas. Tal como se establece de forma clara en las
Directrices de Marca de la EUIPO, «la finalidad precisa de esta norma consiste en
mantener el registro de las marcas que, debido al uso que se ha hecho de ellas, han
adquirido entretanto (es decir, después de su registro y, en cualquier caso, antes de la
solicitud de declaracion de nulidad) un caracter distintivo respecto a los productos o los
servicios para los cuales se registraron, a pesar del hecho de que, cuando se efectud el

registro, este contravenia el articulo 7 del RMUE»?!1,

11 pese a que la distintividad sobrevenida aplica también en supuestos de nulidad, tal como ha sido
expuesto, en este trabajo nos centraremos fundamentalmente en la distintividad adquirida por el uso de
un signo previo a su registro, por lo que en adelante haremos referencia a la «solicitud de marca» y al
«solicitante de la marca», indicandolo expresamente cuando hagamos alusion directa al fendmeno, pero
en el contexto de un procedimiento de nulidad.
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2. Denominacion del fendmeno

En este apartado pretendemos hacer una breve mencidn a las distintas formas
de denominar a este concepto que pueden encontrarse en doctrina, jurisprudencia y
legislacion.

En primer lugar, tanto en el Reglamento de marca de la Unién Europea como en
la Ley de marcas espainola se hace referencia a la «adquisiciéon del caracter distintivo
como consecuencia del uso», que de forma reformulada también puede encontrarse en
los textos doctrinales como «distintividad adquirida por el uso». Se trata por tanto de
dos maneras de referirnos a este concepto que aluden directamente a su definicién,
incidiendo en el uso como el elemento clave para la consecucion de esta distintividad
gue en su origen la marca no tenia.

Por otra parte, una denominacién también muy utilizada, pero algo mas escueta
es «distintividad sobrevenida». De hecho, se trata de una forma de referirnos al
concepto que nos ocupa ampliamente usada por multitud de autores y académicos
tanto en articulos doctrinales, tal como hemos podido ir observando al estudiar distintos
articulos para la elaboracién de este trabajo, como en blogs, paginas web de despachos
y empresas especializadas en Propiedad Industrial o documentacién elaborada por
Organismos Oficiales, como por ejemplo la OEPM. Ademads, este término también
parece utilizarse con frecuencia en la jurisprudencia y resoluciones de la EUIPO, pues asi
ha podido ser constatado al introducirlo como término de busqueda en distintos
buscadores, como el del Centro de Documentacién del Consejo General del Poder
Judicial (en adelante, CENDOJ) o el buscador facilitado por la EUIPO (el conocido como
eSearch Case Law).

A nivel conceptual, consideramos que este término es bastante claro y conciso
respecto de su significado, pues tal como ya ha sido explicado nos encontramos con un
signo cuya distintividad ha sido adquirida por el uso, y no en su origen, por lo que se
trata de una distintividad adquirida de improviso. Es decir, cuando un signo pongamos
descriptivo es concebido como signo distintivo como tal por el empresario, entendido
éste en sentido amplio, el signo no tiene aptitud distintiva intrinseca, pero a

consecuencia del uso en el mercado, el publico comienza a asociar ese signo con un
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origen empresarial determinado, por lo que, de forma sobrevenida, de improviso, a ese
signo se le dota de capacidad distintiva.

Finalmente, otra manera que podemos encontrar para referirnos a este
fendmeno es la expresidn en inglés «secondary meaning», cuya traduccion al espafiol
seria «significado secundario». Se trata de una expresién que entendemos nacida en
doctrina o jurisprudencia'?, pues no se hace referencia a la misma en la legislacion sobre
marcas en lengua inglesa'®. No obstante, este concepto introducido en distintos
buscadores de literatura académica también nos arroja numerosos resultados, tanto en
articulos escritos en espafiol como en inglés. Lo mismo sucede en los buscadores de
jurisprudencia y resoluciones de la EUIPO anteriormente mencionados. Parece ser que
se trata, por lo tanto, de un término andlogo a «distintividad sobrevenida» que se ha
convertido en habitual también para los hispanohablantes.

Por lo que refiere a su significado, dicha expresion esta haciendo referencia a la
aparicion de un significado secundario del signo en cuestion. En este sentido, la
interpretacion de este significado secundario debe hacerse a nivel temporal y no
cualitativo, es decir, se estd otorgando a un determinado signo un segundo significado
distinto del que tiene de forma intrinseca como tal (por ejemplo, una cualidad del
producto si es un signo descriptivo), siendo este segundo significado, que aparece con
posterioridad al primero, el que permite que el signo adquiera cardcter distintivo y

pueda por lo tanto acceder al registro y convertirse en marca (RUIPEREZ 2008).

3. Marco normativo

En primer lugar y antes de entrar a analizar las distintas regulaciones de este

fendmeno en diversos ordenamientos juridicos, debemos mencionar que éste tiene su

12 En Estados Unidos, el Restatement (Third) of Unfair Competition (compilacion de principios de derecho
para sistematizar las reglas seguidas en la jurisprudencia norteamericana) expone en su articulo 3 la
definicion de distintividad adquirida por el uso en el derecho de marcas (y lo contrapone al concepto de
distintividad inherente) y establece de forma expresa que «ésta se conoce cominmente como secondary
meaning».

13 En este sentido, las Directrices de Marca de la EUIPO, en su seccién relativa a este fenémeno, no utilizan
las expresiones «distintividad sobrevenida» ni «secondary meaning» en sus respectivas versiones en
espanol e inglés, utilizandose en esta ultima la expresion usada en las legislaciones, que seria « Acquired
distinctiveness through use». Esta misma expresion, de hecho, es la que aparece en el eSearch Case Law
como opcidn seleccionable para filtrar una busqueda.
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origen en los sistemas anglosajones del Common Law (RUIPEREZ 2008) v,
concretamente, su desarrollo se inicid en la jurisprudencia estadounidense y del Reino
Unido (NUNEZ 2009).

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) regula la posibilidad de
gue los Estados Miembros puedan incorporar en sus legislaciones de marcas la figura de
la distintividad adquirida por el uso, en concreto establece en su articulo 15.1 que
«cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos al
cardcter distintivo que hayan adquirido mediante su uso». El ADPIC fue firmado en 1994
y es de aplicacion a todos los estados miembros de la Organizacion Mundial del
Comercio (actualmente 164 segun su pagina web oficial), por lo que cualquier pais que
forme parte deberd otorgar la proteccion minima en materia de materia que se
establece en este acuerdo y podrd, a su vez, regular disposiciones optativas como la que
ha sido indicada en relacion a la distintividad sobrevenida. Por lo tanto, a diferencia de
lo que ocurre, como veremos, en el ambito comunitario, el ADPIC no establece como
disposicion de obligado cumplimiento para sus miembros la introduccion de la
distintividad adquirida por el uso.

3.1 Regulacion en la Unién Europea

La distintividad adquirida por el uso estd regulada, como ya hemos visto, en el
articulo 7.3 RMUE y en el articulo 59.2 RMUE en relacién a la nulidad.

El origen de esta regulacion comunitaria lo encontramos en la Directiva
89/104/CEE, que en su articulo 3.3 establece que:

«No se denegard el registro de una marca ni se declarara su nulidad de
conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha
de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese
adquirido un caracter distintivo. Los Estados miembros podran establecer que la
presente disposicidn se aplique igualmente cuando el caracter distintivo haya sido
adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro».

Tal como se establece en el ultimo considerando de la citada Directiva, una de

las principales pretensiones de la misma fue armonizar el derecho comunitario en
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materia de marcas con las disposiciones del CUP, dado que todos los Estados Miembros
eran signatarios del mismo. En este sentido, si bien el CUP no regula como tal el
fendbmeno que nos ocupa, encontramos un antecedente en el apartado C.1 de su
articulo 6 quinquies™* (NUNEZ 2009).

Asi, en el marco normativo de la marca de la Unidn Europea la distintividad
adquirida por el uso ha estado regulada desde sus inicios, es decir, desde el primero de
sus reglamentos?®® a través del cual se adoptd por primera vez al sistema de marca de la
Unidn Europea, denominada por aguel entonces marca comunitaria.

3.2 Regulacion en Espaiia

La Ley de Marcas espafiola regula la figura de la distintividad sobrevenida en su
articulo 5.2, justo a continuacién del listado de prohibiciones absolutas (igual que lo
hace el RMUE):

«No se denegari el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesién del registro, debido al uso
gue se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un caracter distintivo».

También esta regulada en los mismos términos en el articulo 51.3, en este caso
en relacion con el procedimiento de nulidad.

Conviene resaltar que, antes de la reforma de la LM que entré en vigor en enero
de 2019, el mencionado articulo, si bien parecido en cuanto a contenido, estaba
redactado de una manera distinta, mas acorde de hecho a la actual redaccion del
articulo andlogo en el RMUE:

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

ESTEVE (2019), en su analisis de la mencionada reforma de la LM, afirma que esta
nueva redaccién no es correcta y es consecuencia de una inadecuada transposicién de

la dltima Directiva, la 2015/2436. Esta autora considera incorrecto indicar que la

14 «Para apreciar si la marca es susceptible de proteccién se deberdn tener en cuenta todas las
circunstancias de hecho, principalmente la duracion del uso de la marca».
15 Reglamento (CE) n2 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
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adquisicion de la distintividad a consecuencia del uso debe darse antes de la concesién
del registro, pues la Directiva establece que este caracter distintivo debe haberse
adquirido antes de la fecha de solicitud del registro. No obstante, si bien es cierto que la
Directiva (UE) 2015/2436 en su articulo 4.4 establece claramente la fecha de solicitud
del registro como limite para haber adquirido la distintividad sobrevenida, no es menos
cierto que se aflade un quinto apartado en el cual el legislador comunitario expone que
«Los Estados miembros podrdn establecer que el apartado 4 también se aplique cuando
el caracter distintivo haya sido adquirido después de la fecha de la solicitud de registro
pero antes de la fecha de registro». A nuestro entender, por tanto, el legislador espaiiol
ha optado por trasponer el contenido de este apartado 52 de la Directiva para permitir
que el caracter distintivo adquirido por el uso pueda darse en todo momento hasta la
fecha en que la marca es finalmente concedida.

Siguiendo el hilo del parrafo anterior, vemos por tanto que en la actualidad existe
una diferencia entre la legislacién nacional y la comunitaria en materia de marcas, pues
del ya reiterado articulo 7.3 RMUE se desprende que la distintividad sobrevenida debe
haberse adquirido antes de la solicitud de la marca. En este sentido, si bien es el propio
legislador comunitario el que, a través de la Ultima Directiva, ha permitido la opcién que
ha acogido el legislador espafiol, consideramos que puede ser algo arduo demostrar
efectivamente que la distintividad se ha adquirido antes de la fecha de concesién de la
marca, pero no antes de la solicitud, que es donde radicaria la diferencia. Es decir, a nivel
practico nos encontramos con un signo carente de distintividad en el momento de la
solicitud de marca, pero durante la tramitacién de dicha solicitud, que en Espafia suele
durar entre 7 y 8 meses (sin objeciones u oposiciones), ha conseguido mediante el uso
gue el consumidor asocie el signo sin aptitud distintiva en su inicio a un determinado
originen empresarial. Asi, si bien la legislacién lo permite, consideramos que en la
practica puede ser un supuesto de dificil aplicacién?®.

Finalmente, y antes de finalizar el apartado relativo a la regulacién espafiola,

debemos indicar que nuestra primera Ley de Marcas, la Ley 32/1988, de 10 de

16 En estos momentos no nos serd posible analizar casos reales en linea con lo expuesto, pues si bien
podria haber resoluciones de la OEPM actuales que tratasen el tema, éstas no son de acceso publico. Por
lo que respecta a la jurisprudencia, al ser la reforma tan reciente no existen todavia sentencias publicadas
en este sentido.
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noviembre, de Marcas?’, ya contemplaba el fenémeno de la distintividad adquirida por
el uso en sus articulos 11.2 y 47.2. No obstante, a diferencia de la regulacién actual, solo
se contemplaba respecto de los signos descriptivos. Asi, aunque segun la exposicién de
motivos de la actual LM la ley de 1988 ya incorpord las disposiciones de la Directiva
89/104/CEE, no es hasta el afio 2001 que se modifica sustancialmente la legislacion para
adaptarla a la homogeneizacidon comunitaria, resultando, en el caso que nos ocupa, en
la permisividad de obtener distintividad sobrevenida no solo respecto de los signos
descriptivos sino también respecto de los genéricos y habituales.
3.3 Breve referencia a la regulacion en otras legislaciones

En Estados Unidos, la legislacion principal sobre marcas es el Trademark Act of
1946, conocido comunmente como el Lanham Act. El apartado f) del articulo 2 del
mismo, que fue modificado en este sentido en el afio 1988 (NUNEZ, 2009), establece la
posibilidad de registrar una marca incursa en descriptividad cuando ésta se ha
convertido en distintiva para los productos o servicios determinados, e indica que se
podria considerar probada esta distintividad adquirida si se ha hecho un uso efectivo y
continuo de la marca durante los 5 afios anteriores a la solicitud de registro. También
debemos resaltar que dentro del Lanham Act se hace referencia en diversas ocasiones
a la distintividad inherente o adquirida, equiparando por tanto las dos maneras que
tiene un signo de convertirse en distintivo al hacer referencia al concepto de
distintividad.

Por otra parte, como ya ha sido mencionado en un apartado anterior, en Estados
Unidos también encontramos referencia al secondary meaning en el Restatement
(Third) of Unfair Competition, en el cual se expone de forma expresa el contenido formal
de este concepto.

En el ambito sudamericano, la Decisidn 486 regula el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perdy Venezuela, y en su articulo 135 se establece lo siguiente:

«No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podra ser

registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado

17 Se considera la primera Ley de Marcas en Espafia, pues el antecedente inmediato fue el Estatuto de la
Propiedad Industrial (EPI) de 1929.
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usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha
adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».

En este caso, los apartados mencionados hacen referencia a los signos carentes
de distintividad, signos descriptivos, signos genéricos, signos devenidos habituales y
colores aisladamente considerados.

Finalmente, nos gustaria finalizar este apartado con la mencién a la reciente
reforma de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, publicada el 18 de mayo de 2018,
pues una de los cambios mas importantes supuso la introduccion de la distintividad
adquirida por el uso de aquellos signos sin distintividad originaria. Supone esto un hecho
relevante, pues como hemos visto tanto los paises de la Comunidad Andina como otros
vecinos, como por ejemplo Chile, si tenian regulaciones al respecto, lo cual suponia un

atraso en la legislacion de marcas mexicana?®.

VI. REQUISITOS DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA

Al realizar de nuevo una lectura del articulo 7.3 RMUE, podemos desgranar los
requisitos que son necesarios para considerar que nos encontramos ante un supuesto
de distintividad sobrevenida.

Asiy de forma sucinta, podriamos decir que debemos estar ante un signo carente
de distintividad por estar incurso en la prohibicion absoluta del apartado b), c) o d) del
mismo articulo. Esto es, el signo debe ser ab initio genérico respecto de los productos o
servicios que desea proteger, descriptivo de los mismos o consistir en una designacién
habitual para esos productos o servicios.

En segundo lugar, el signo en cuestién debe convertirse sobrevenidamente en
distintivo para esos productos o servicios concretos antes de la solicitud de la marca (al
menos, como hemos visto, en el RMUE), entendiendo asi que el consumidor debe ser

capaz de identificar el origen empresarial de ese producto o servicio al encontrarse

18 Asi lo muestra un articulo de 2016 de la Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual,
donde el autor muestra su incredulidad ante la ausencia de regulacién en este sentido, exponiendo
argumentos justificativos de la necesidad de su inclusién y realizando un estudio de derecho comparado
(articulo  consultable en https://www.mipatente.com/secondary-meaning-la-gran-ausente-en-el-

derecho-de-marcas-mexicano/)
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frente al signo, pese a que éste en su origen estuviera desprovisto del caracter distintivo
exigido para convertirse en marca.

Finalmente, este caracter distintivo sobrevenido debe haberse adquirido como
consecuencia del uso previo que se ha hecho de la marca en el mercado. Es decir, debe
darse una relacién de causalidad entre el uso del signo y la adquisicion del caracter
distintivo de forma sobrevenida, pues es gracias a este uso que el titular o alguien con
su consentimiento realiza del signo que éste ha podido adquirir una distintividad que en
origen no tenia, siendo asi capaz de convertirse en marca pues sobrevenidamente ha
logrado cumplirse con la funcion principal de la misma.

Consideramos que este uso previo es uno de los elementos fundamentales de
este fendmeno, pues el mismo determinard si el signo puede adquirir o no esta
distintividad. Por este motivo a continuacién analizaremos en detalle que criterios ha
seguido la doctrina y la jurisprudencia para determinar qué se considera un uso efectivo
y, en concreto, qué pruebas de uso son generalmente aceptadas y en qué medida para
demostrar que el uso que se ha realizado del signo en cuestion ha sido suficiente y
determinante para que el publico se desprenda del significado genérico, descriptivo o
habitual del mismo, y comience asi a vincularlo con un determinado origen empresarial,
consiguiendo de esta manera dicho signo la distintividad requerida para finalmente
poder acceder al registro y convertirse en una marca.

1. Uso del signo

Los articulos relativos a la distintividad sobrevenida en las distintas legislaciones,
no especifican qué debe entenderse por uso de la marca. En este sentido, algunos
autores como RUIPEREZ (2008) o NUNEZ (2009) han considerado que pueden aplicarse
de forma analoga las disposiciones legales relativas a la obligacién de uso de la marca.
En el caso del RMUE, hablariamos del articulo 18, del cual podriamos concluir las

siguientes ideas:
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- Uso efectivo, en la Unién Europea (o solamente en Espafia si aplicamos la Ley
de Marcas), por el titular, para los productos o servicios para los cuales esta
registrada la marca®®.

- También se considera uso de la marca aquel realizado por alguien distinto del
titular, pero con su consentimiento. Respecto a este punto y en el caso que
nos ocupa, generalmente se ha aceptado como uso legitimo aquel realizado
por un anterior poseedor de la marca o el llevado a cabo por empresas que
pertenecen al mismo grupo (NUNEZ 2009).

Por lo que respecta a la duracion del uso, como hemos podido apreciar la ley estd
vacia de contenido al respecto, aunque pudiera parecer ldgico que a mayor tiempo de
uso mayor propension del consumidor a identificar el signo con un determinado origen
empresarial. No obstante, esto no tiene porqué ser asi, pues podriamos encontrarnos
ante un caso en el cual un uso breve del signo fuera de tal intensidad que fuera efectivo
para que el mismo adquiriese distintividad sobrevenida. En este sentido, si bien NUNEZ
(2009) indica que la EUIPO si ha rechazado la distintividad sobrevenida en supuestos
donde la marca ha sido utilizada durante unos pocos meses, en las Directrices de la
misma Oficina se explica que podria ser plausible una distintividad adquirida por un uso
breve en el tiempo cuando por el tipo de uso (por ejemplo, una campafa publicitaria
muy importante) sea factible que el caracter distintivo se logre con rapidez. En cualquier
caso, cada caso deberd analizarse por separado y teniendo en cuenta las circunstancias
del mismo, incluido el factor temporal (RUIPEREZ 2008).

En cuanto al ambito geografico del uso, si bien entendemos que este uso debe
ser efectivo en todo el territorio sobre el que desprende efectos la solicitud de marca (la
Unién Europea, en el caso de una solicitud de marca de la Unidn Europea), ello
dependerd también de la parte concreta de dicho territorio donde el signo no tiene
caracter distintivo en origen, pues es perfectamente factible que, por ejemplo, un signo
se considere habitual en una parte del territorio, pero no en otra. Asi, ha sido entendido

por la jurisprudencia que la distintividad sobrevenida deberd acreditarse solamente en

1% En el caso que nos ocupa, hablariamos de solicitante en vez de titular y de productos y servicios
solicitados en lugar de registrados, siempre que no estemos evidentemente ante un procedimiento de
nulidad.
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aquella parte del territorio donde el signo carecia de distintividad en su origen (NUNEZ
2009), permitiéndose entonces que si el uso en esa zona geografica determinada ha
resultado en dicha distintividad el signo pueda ser entonces apto para convertirse en
marca (RUIPEREZ 2008), pues sera considerado en el conjunto del territorio, siéndolo en
algunas zonas en su origen y, en otras, de forma sobrevenida como consecuencia del
uso en esa zona.

Respecto a lo comentado en el parrafo anterior, la jurisprudencia comunitaria ha
ido estableciendo diversos criterios en funcién de las circunstancias de los casos, y las
Directrices de la EUIPO en relacion a este asunto los han agrupado, pudiendo extraer las
siguientes ideas clave:

- Si la distintividad sobrevenida debe darse en todo el territorio de la Unidn
Europea (porque la prohibicidn absoluta afecta a su conjunto), no basta con
demostrar el uso meramente en una parte significativa del territorio, aunque
tampoco puede exigirse de forma estricta la demostracién del mismo en cada
uno de los paises miembros.

- Es posible que determinadas pruebas presentadas para demostrar el uso de
un signo puedan servir para probar el mismo en mas de un estado miembro.
Esta circunstancia podria darse de dos maneras:

1. Regionalizacién: esto sucede cuando, a nivel comercial, varios
estados miembros forman parte de la misma red de distribucién, y
también cuando por proximidad geografica, cultural o linglistica
entre estados los consumidores de éstos tienen conocimientos
suficientes respecto los productos y servicios de estos mercados
proximos.

2. Extrapolacién: existiran elementos que permitan la extrapolacion de
datos relativos al uso en un determinado estado miembro cuando las
condiciones de los mercados sean bastante similares como para
entender que las pruebas relativas al uso en uno de ellos pueden
entenderse aplicadas al otro.

La jurisprudencia también se ha manifestado en relacidn al tipo de uso permitido

para poder adquirir distintividad sobrevenida. En este sentido, se afirma que la
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distintividad «puede adquirirse como consecuencia del uso de dicha marca como parte
de una marca registrada o en combinacién con ésta» (STJUE C-353/03). Es decir, no es
necesario que el sigho que queremos convertir en distintivo se utilice en solitario y de
forma independiente, siendo lo relevante que, como consecuencia del uso, sea del tipo
gue sea, el consumidor sea capaz de atribuir a ese signo en concreto de forma
independiente una procedencia empresarial determinada.

Por otra parte, el uso «debera ser real y no meramente publicitario por cuanto
lo importante a juzgar no es el grado de difusién de la marca» (NUNEZ 2009, p. 561). Asi
pues, solo si como consecuencia de esa publicidad los potenciales consumidores
identifican el signo con su origen empresarial podremos hablar de posible adquisicion
de distintividad sobrevenida, pero debe constatarse realmente ese cambio en la visidon
del consumidor, resultando indiferente que la marca haya sido utilizada en gran medida
si este uso no ha devenido en que el consumidor sea capaz de desasociar el signo con
su significado originario para pasar a asociarlo a un determinado origen empresarial.
Parece claro entonces que la dificultad radica en determinar como debe demostrarse
qgue el uso ha producido este cambio en la percepcién del consumidor, pues resulta
evidente que no puede preguntarse a cada uno de los potenciales consumidores de esos
productos o servicios.

2. Adquisicidn de la distintividad como consecuencia del uso

Tal como hemos visto en los apartados precedentes, el elemento clave para
determinar que nos encontramos ante el fendmeno objeto de este trabajo es el uso que
el solicitante ha realizado del signo aspirante a marca antes de la solicitud de registro.
No obstante, acreditar el uso en si mismo no es suficiente, sino que el solicitante debe
ser capaz de demostrar que con ese uso que ha realizado del signo se ha logrado que los
consumidores de los productos o servicios en cuestion identifiquen un origen
empresarial determinado, adquiriendo de esta manera el signo la distintividad de la que
carecia y que le va a permitir, a priori, acceder al registro de marca, debiendo ser la
adquisicion de este caracter distintivo, en consecuencia, «real, actual y efectiva»
(RUIPEREZ 2009, p.118). En este sentido, en el capitulo de las Directrices de la EUIPO
dedicado a la distintividad sobrevenida hallamos el siguiente parrafo que consideramos

muy ilustrativo para mostrar ante lo que nos encontramos:
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«Las pruebas deberan ser claras y convincentes. El solicitante de la marca de la
Unidn debe establecer claramente todos los hechos necesarios para concluir que la
marca se utiliza como una indicacién de origen, es decir, que se ha generado un vinculo
en la mente del publico destinatario con los productos o servicios suministrados por una
empresa concreta, a pesar de que, en ausencia de dicho uso, el signo en cuestién carezca
del caracter distintivo necesario para crear tal vinculo».

Antes de entrar a exponer los distintos criterios aceptados para valorar este uso,
debemos indicar que la doctrina se ha manifestado en relacién a la intensidad del
mismo, y es unanime al expresar que existe una «relacion inversamente proporcional
entre la falta de caracter distintivo y la intensidad o el tiempo de uso de la marca para
que ésta pueda adquirir secondary meaning» (NUNEZ 2009, p. 563), lo cual parece
bastante evidente pues cuanto menos distintiva sea una marca, mayor esfuerzo tendra
gue hacer su futuro titular para que mediante el uso pueda adquirir la distintividad que
precisa.

Ahora ya centrandonos en los distintos criterios relativos al uso que pueden
tomarse en consideracion para analizar la posibilidad de haber adquirido distintividad
sobrevenida, la jurisprudencia comunitaria ha venido estableciendo desde hace anos los
siguientes elementos, que deben apreciarse de forma global y en funcién de cada caso
en particular:

«la cuota de mercado poseida por la marca, la intensidad, la extensién geografica
y la duracion del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la
empresa para promocionarla, la proporcidn de los sectores interesados que identifica el
producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca,
asi como las declaraciones de Camaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones
profesionales» (STJ C-108/97 y C-109/97).

En este punto, conviene resaltar, tal como lo hacen las Directrices de la EUIPO
relativas a este asunto, que las pruebas presentadas para demostrar la distintividad
adquirida por el uso no seran equivalentes ni a las pruebas requeridas por el solicitante
de una marca en un procedimiento de oposicion (art. 47.2 RMUE) ni a las pruebas que
deben presentarse para poder acreditar el renombre de una marca. Basicamente, el

objetivo de la presentacién de pruebas de uso en los distintos casos mencionados es
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diferente al que a nosotros nos atafie, puesto que ni en el caso de la oposicién ni en el
del renombre, el objetivo es demostrar que como consecuencia del uso los
consumidores han logrado desligar el significado no distintivo del signo para asociarlo a
un determinado origen empresarial. Por lo tanto, aunque los tipos de elementos de
prueba puedan coincidir en todos estos supuestos, el contenido probablemente serd
distinto, pues se exigird diferente en funcién del propdsito y, ademads, tampoco sera
igual la exigencia relativa al nivel territorial, pues a diferencia de lo que hemos visto para
la distintividad sobrevenida, en el caso de las pruebas de uso para demostrar el
renombre sera suficiente con aportar pruebas que demuestren el mismo en una parte
significativa del territorio.

Las ya mencionadas Directrices de la EUIPO realizan una estupenda labor a la
hora de recopilar los distintos criterios legales y jurisprudenciales en relacién a las
pruebas de uso para acreditar la distintividad adquirida. En este sentido, resaltamos los
siguientes puntos clave:

- Ejemplos de prueba que podrian admitirse: folletos de ventas; catalogos;
listados de precios; facturas; informes anuales; cifras relativas al volumen
de negocio; cifras e informes de inversion en publicidad; anuncios
publicitarios (recortes de prensa, carteles en vallas publicitarias, anuncios
en televisién, etc.), junto con pruebas de su intensidad y alcance;
encuestas a clientes o estudios de mercado o declaraciones juradas.

- Las pruebas presentadas deben resultar suficientes para identificar las
fechas del uso alegado y el territorio geografico especifico de la
utilizacion.

- Se consideran pruebas directas, fundamentalmente, las declaraciones de
asociaciones profesionales y los estudios de mercado, y son éstas las mas
pertinentes para demostrar el caracter distintivo adquirido. El resto de
pruebas (consideradas secundarias), como por ejemplo las facturas,
podrian contribuir a corroborar las pruebas directas.

- Los documentos presentados como pruebas deben poseer valor

probatorio y para ello debe considerarse su credibilidad. Habra que tener
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en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboracion
y si el documento parece razonable y fidedigno.

- Las pruebas aportadas deben poder demostrar que el signo habia
adquirido cardcter distintivo antes de la solicitud de marca?’. No
obstante, se permite la aportaciéon de pruebas posteriores a esta fecha,
siempre y cuando éstas se refieran a hechos o circunstancias ya presentes
antes de la fecha de solicitud. Estas pruebas, sin embargo, mereceran
normalmente una menor valoracién y deberan considerarse en cualquier
caso complementarias a las pruebas principales aportadas.

Respecto los tipos de prueba admitidos y previamente comentados, centraremos
parte de nuestro inminente andlisis en lo que de forma global llamaremos estudios de
mercado, por considerarse éstos, como hemos visto, una prueba directa para demostrar
la distintividad adquirida por el uso. En los siguientes apartados del presente trabajo
analizaremos supuestos reales en los cuales volveremos a hablar y a analizar los distintos
medios de prueba que pueda aportarse y como éstos son valorables.

2.1 Estudios de mercado

Al referirnos a los estudios de mercado como medio de prueba para acreditar
gue un signo ha adquirido distintividad mediante su uso, hablamos de «encuestas,
sondeos de opinidn, o cualquier otro tipo de estudio tendiente a verificar las actuaciones
realizadas por la empresa y el comportamiento del consumidor en relacion al signo»
(NUNEZ 2009, p.566).

Debemos recordar en este punto que la solicitud de marca se realiza respecto de
unos productos o servicios determinados, por lo que la adquisicion de la distintividad
debera darse respecto de esos concretos productos o servicios, debiendo por tanto
demostrar el uso respecto a estos mismos productos o servicios. Por lo tanto, al tratarse
de unos productos o servicios determinados debemos consecuentemente hablar del
consumidor medio de esos productos o servicios, es decir, este caracter distintivo debe

apreciarse en relacién «con la percepcidn que se presume en un consumidor medio de

20 No obstante, como ya ha sido mencionado previamente, la regulacién marcaria espafiola actual permite
gue la distintividad se haya adquirido antes de la fecha de concesion de la marca, por lo que parece
razonable pensar que las pruebas presentadas con fecha posterior a la fecha de solicitud de la marca
deberan tener el mismo valor probatorio que si estuvieran fechadas de antes.
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la categoria de productos o servicios de que se trate, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz» (STG T-72/11). De esta manera, parece que esta
percepcién del signo que tiene el consumidor medio podrd conocerse precisamente a
través de las distintas manifestaciones expuestas de lo que conocemos como estudios
de mercado.

En relacidén a su uso practico, NUNEZ (2009) establece que la doctrina si ha
otorgado importancia a estos medios de prueba para demostrar esta percepcién sobre
el signo que tiene el consumidor. En cuanto a la jurisprudencia comunitaria, prosigue
exponiendo que en los ultimos aifos ha habido una tendencia cada vez mayor a aceptar
los estudios de mercado como prueba para demostrar la distintividad sobrevenida,
resaltando también la importancia que algunas resoluciones de la EUIPO han otorgado
a esta figura.

En Estados Unidos también se reconoce la importancia de los estudios de
mercado en este sentido, en particular de las encuestas a los consumidores, pues,
aungque muchos tribunales han sido reacios a aceptar este tipo de pruebas y, en
cualquier caso, si bien se aceptan no suelen ser concluyentes para determinar la
distintividad adquirida por el uso, no es menos cierto que cada vez existe mas conciencia
de que se trata de una poderosa herramienta, puesto que utilizada de la forma correcta,
permite obtener de manera directa la percepcion del consumidor en relacién a un signo,
ya que a través de una encuesta puede preguntarse directamente si asocia un
determinado signo carente de distintividad ab initio con un determinado origen
empresarial (AZZOPARDI, 2018).

Por lo que respecta a la jurisprudencia comunitaria, de nuevo las Directrices de
la EUIPO establecen algunos de los criterios adoptados y reiterados por los Tribunales
de Justicia, pudiendo resumirse de la siguiente manera:

- Se trata de herramientas muy utiles para obtener la percepcion real de
los consumidores, pero deben realizarse debidamente.

- Algunos de los errores mas comunes a la hora de elaborar una encuesta
son los siguientes: establecer preguntas que sugieran una determinada
respuesta, muestras poco representativas o modificacion indebida de las

contestaciones.
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- Este tipo de pruebas no pueden constituir el Unico elemento probatorio
para demostrar la distintividad adquirida por el uso. Es decir, en cualquier
caso, deben complementarse con otras pruebas.

En conclusidn, parece bastante claro que la presentacion de encuestas o sondeos
de opinidn, confeccionados de forma correcta y realizados a los consumidores
adecuados, pueden constituir un elemento de prueba fundamental para demostrar que
un signo ha adquirido distintividad mediante el uso que se ha hecho del mismo, siempre
qgue el interesado pueda aportar otras pruebas complementarias que avalen tal uso.
Ahora bien, no podemos obviar el hecho de que la realizacidon de dichos estudios de
mercado conlleva un coste generalmente elevado (tanto en tiempo como en dinero),
por lo que resulta evidente que no todas las empresas interesadas en demostrar la

distintividad adquirida de su marca podran permitirse tal inversién (MURILLO 2015).

VI. LA APRECIACION DE LA DISTINTIVIDAD
SOBREVENIDA EN LAS RESOLUCIONES DE LA EUIPO

Antes de adentrarnos en el analisis del contenido de algunas resoluciones de la
EUIPO donde el solicitante haya reivindicado la distintividad sobrevenida del signo que
desea registrar como marca, debemos hablar someramente de la manera en que debe
hacerse tal reivindicacién en el formulario de solicitud y de las opciones de las que
dispone el solicitante en este sentido.

1. Aspectos formales del procedimiento

El REMUE, establece en su articulo 2.2 lo siguiente:

«En la solicitud se podra incluir una reivindicacion de que el signo ha adquirido
cardcter distintivo por el uso (...), asi como una indicacién de si esta reivindicacién debe
entenderse como principal o subsidiaria. Dicha reivindicacién también podra
presentarse en el plazo estipulado en el articulo 42, apartado 2, segunda frase, del

Reglamento (UE) 2017/1001»%%,

21 Aunque este articulo expone que la reivindicacién debe hacerse en el momento de la solicitud, en las
Directrices de la EUIPO se indica claramente que ambos tipos de reivindicacidn (principal y subsidiaria)
podran presentarse bien junto a la solicitud, bien con posterioridad, en respuesta a la primera objecion
del examinador.
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Por lo que respecta a la indicacién del tipo de reivindicacion, esto es, principal o
subsidiaria, se trata de una modificacién introducida con la entrada en vigor del
Reglamento actual (1 de octubre de 2017), pues pese a que la distintividad adquirida
por el uso ya estaba regulada en el anterior Reglamento éste no contemplaba esta doble
distincion.

La distintividad adquirida como reivindicacidn principal implica, a nivel practico,
tener que aportar las pruebas de uso pertinentes en el momento de la solicitud, aunque
el solicitante puede optar por no incluirlas en el formulario y esperarse a aportarlas en
contestacion a la objecion formal del examinador (tal como establece el mencionado
articulo 2 del REMUE en alusién al articulo 42.2 del RMUE). Asi, frente a este tipo de
reivindicacién la EUIPO debera tomar una unica decisién en relacidon al caracter
distintivo intrinseco del signo. Es decir, primero llevard a cabo el examen ordinario, para
determinar si el signo posee este caracter distintivo originario y, si no lo tuviera,
entonces analizarad las pruebas aportadas para determinar si el signo posee caracter
distintivo adquirido por el uso. Por lo tanto, la peticion de distintividad adquirida se
examinara conjuntamente con la solicitud, en caso de concluir el examinador que el
signo carece de cardcter distintivo inherente.

Por otra parte, la distintividad adquirida como reivindicacién subsidiaria permite
al solicitante esperar a que la EUIPO emita una resolucidon denegatoria definitiva por
incurrir el signo en una prohibicidn absoluta de registro de los apartados b), c) o d) del
articulo 7 RMUE para presentar las pruebas acreditativas de la distintividad adquirida.
De esta manera, la EUIPO emitira dos resoluciones separadas, una en relacién al caracter
distintivo intrinseco del signo, y otra en un momento posterior en relaciéon a la
reivindicacidn del caracter distintivo adquirido por el uso, solo cuando la resolucién de
falta de caracter distintivo intrinseco sea definitiva??.

Esta novedad introducida por el RMUE permite al solicitante, en caso de optar
por la reivindicacion subsidiaria, gozar de mads tiempo para preparar las exigentes

pruebas de uso que deben acreditar la distintividad sobrevenida. Ademas, también se

22 |as caracteristicas expuestas de ambos tipos de reivindicacién han sido obtenidas tanto de las
Directrices de la EUIPO relativas a la distintividad adquirida por el uso, como de las explicaciones
insertadas dentro del propio formulario de solicitud de marca.
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trata de una opcidn muy interesante cuando el solicitante considera que el signo que
pretende registrar tiene posibilidades de ser considerado distintivo (pero esta
realmente interesado en obtener el registro y por ello reivindica de forma subsidiaria la
distintividad adquirida). Si la EUIPO entonces asi lo considera durante su examen, el
solicitante habra ahorrado un tiempo y dinero considerable cuya inversién de nada
hubiese servido al considerarse que el signo tiene distintividad por si mismo. En caso
contrario, dispondra de més tiempo para preparar todas las pruebas?3.

Finalmente y como colofén a este apartado mas procedimental, debe tenerse
presente que, si el solicitante desea alegar en su solicitud una distintividad adquirida por
el uso, debera instar su solicitud de marca a través del formulario avanzado en linea, no
siendo posible la tramitacion acelerada mediante el procedimiento Fast Track al no
cumplirse con las condiciones que este procedimiento exige para poder acogerse?*.

Una vez dentro del formulario avanzado y después de incluir los datos basicos
como el titular o la denominacidon que se desea registrar, nos encontramos con el
apartado «deseo reivindicar», en el cual, tras las opciones de reivindicar prioridad,
antigliedad, exposicion y transformacién de un Registro Internacional, tenemos la
opcién de marcar la opcion «el signo ha adquirido cardcter distintivo a través del uso»,
y seguidamente podemos escoger entre «principal» o «subsidiaria». La ultima de las
opciones que nos permite el formulario es la de anexar contenido, por lo que sera en
este apartado donde incluiremos todas las pruebas en caso de haber marcado la opcién
«principal», aunque recordemos que también es posible hacerlo en el momento en que

la EUIPO nos envie la objecién al respecto.

23 Segln las Directrices, «una vez que la resolucidon parcial sea definitiva, el examinador retomara el
procedimiento de examen en relacidn con la reivindicacion del caracter distintivo adquirido por el uso,
especificando el plazo para presentar las pruebas correspondientes que justifiquen tal reivindicacion y
haciendo referencia a las conclusiones definitivas sobre la falta de caracter distintivo intrinseco (respecto
del publico, el territorio y los productos y servicios)».

24 La pagina web de la EUIPO recoge un completo apartado donde se establecen de forma detallada las
condiciones que debe cumplir una solicitud para poder presentarse mediante Fast Track. Asi, si bien en
dicho listado de condiciones no se especifica que la reivindicacién de distintividad adquirida impida per
se la tramitacion de este modo, si que la EUIPO dispone en un parrafo anterior que si la marca no es lo
suficientemente distintiva pueden no cumplirse en general las condiciones para someterse al Fast Track,
por lo que de este parrafo si puede desprenderse lo afirmacién realizada. Ademas, solo hace falta iniciar
una solicitud de marca mediante este procedimiento para percatarse de que no se permite en ningun
momento del procedimiento reivindicar esta posibilidad.
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2. Analisis de procedimientos ante la EUIPO

El objetivo de este apartado es analizar diversos aspectos de la tramitacién de
solicitudes de marca ante la EUIPO en la cual el solicitante ha reivindicado en la solicitud
distintividad adquirida por el uso. Por razones de tiempo y espacio no serd posible
analizar una muestra grande ni estudiar al detalle cada una de los procedimientos,
aunque el objetivo principal no es conocer qué criterios sigue la EUIPO a través del
estudio de una muestra representativa, sino analizar algun procedimiento que reuna las
caracteristicas que nos interesan para analizar en ese caso concreto cémo ha actuado el
solicitante (por ejemplo, que pruebas ha presentado) y cual ha sido la respuesta de la
EUIPO ante la reivindicaciéon de distintividad adquirida, para tener la ocasion de observar
casos reales y ver si sus detalles se adecuan a la parte tedrica que hemos ido exponiendo
a lo largo de este trabajo.

Asi, analizaremos la tramitacion de seis solicitudes de marca en las cuales consta
una reivindicacion de distintividad adquirida por el uso (tanto en la solicitud como en
respuesta a la primera objecion formal). En tres de ellas tal reivindicacién fue aceptada
(y por lo tanto la marca concedida) y en las otras tres no.

Por lo que respecta a la metodologia para escoger los procedimientos, hemos
utilizado los siguientes parametros a través del e-Search: estado de la marca (registrada
y solicitud desestimada), adquisicién de caracter distintivo (si) y fecha de presentacién
(del 1/10/2017 a la actualidad). Este ultimo filtro se ha incluido para obtener una menor
cantidad de resultados y para poder analizar casos donde el solicitante puede escoger
entre reivindicacién principal o subsidiaria. Finalmente, de entre los resultados
obtenidos se han escogido aquellos casos cuya lengua principal fuera el espafiol o el
inglés y, de entre estos, aquellos cuya documentacién accesible nos ha permitido
realizar el andlisis deseado.

A continuacién, expondremos nuestro analisis de cada uno de los casos
indicando como referencia el nUmero y nombre de la marca en cuestién.

2.1 Casos estimatorios

Marca de la Unién Europea No. 17582263 BODYCLOCK

En el presente caso la reivindicacion de distintividad adquirida por el uso es

subsidiaria y fue solicitada en respuesta a la primera objecidn del examinador, mediante
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la cual denegaba provisionalmente la solicitud por ser el signo descriptivo de los
productos solicitados.

El solicitante alega que el signo ha adquirido distintividad por el uso efectivo que
se ha realizado del mismo durante 15 afios en el conjunto de la Unién Europea. Para
demostrarlo, aporta un documento comprendido por 236 paginas en el que se incluyen,
cada uno con su fecha, articulos publicitarios diversos, menciones en medios de
comunicacion, resefias de producto, folletos e instrucciones de uso del producto en
inglés, alemdn, sueco y ruso.

En la comunicacién de la EUIPO relativa a la aceptacion de esta distintividad
adquirida por el uso, el examinador indica en primer lugar que la distintividad adquirida
debia probarse, al menos, en aquellos estados miembros donde el inglés fuera la lengua
oficial, al considerarse la marca descriptiva para los consumidores de habla inglesa. Asi,
el examinador considera que dicha distintividad adquirida queda suficientemente
demostrada gracias al volumen y variedad de documentacién presentada, el periodo de
tiempo de la misma vy los territorios implicados.

Vemos por tanto en este caso como el examinador ha considerado suficiente
para demostrar la distintividad sobrevenida que haya podido demostrarse un uso
duradero y efectivo en los territorios donde la marca pudiera considerarse descriptiva,
no habiendo sido necesaria la presentacidon de estudios de mercado o similares ni
documentacion directamente relacionada con las ventas, como por ejemplo facturas.

Marca de la Unidn Europea No. 17514712 FOREIGN AFFAIRS

En este segundo supuesto, la reivindicacion de distintividad adquirida también
se realiza en la contestacion a la primera objecion del examinador por descriptividad de
lamarca, aunque en este caso la reivindicacién es de tipo principal, es decir, en su escrito
de contestacién al suspenso el solicitante no defiende la distintividad de la marca y
solicita que de forma principal la EUIPO se pronuncie sobre la distintividad adquirida por
el uso de la misma.

Las pruebas aportadas para demostrar tal reivindicacion estan constituidas por
tres declaraciones testificales de personas relevantes en relacidén a la revista que da
nombre a la marca solicitada. En una de las declaraciones se aportan las siguientes

pruebas documentales para demostrar el uso efectivo de la marca: historia de la misma,
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con inicios en 1922, lo que pretende demostrar la longevidad del uso de la marca;
apariciones de personajes notables en la revista desde 1950; portadas con asuntos
relevantes de dmbito europeo; listado de colaboradores de toda la Unidn Europea;
numero de suscriptores individuales e institucionales; listado de distribuidores
minoristas de la revista; articulos sobre la organizacidn de distintos eventos vy
conferencias; datos sobre el trafico en la pdgina web y en la aplicacion mavil; datos
relativos a facturacion (sin aportar documentacién probatoria en este sentido); v,
finalmente, también alega la declarante que la inversidn en publicidad es minima
precisamente por el hecho de que la marca es conocida alrededor del mundo y no
necesita publicitarse. Las otras dos declaraciones se limitan a identificarse y alabar la
actividad de la revista, alegando que gracias a la misma el publico de alrededor del
mismo es perfectamente capaz de identificar la marca en cuestidén con la revista, es
decir, con su origen empresarial.

Una vez aportada toda la documentacién mencionada, la EUIPO emite una nueva
resolucion denegando de nuevo la solicitud, desestimando asi la reivindicacion de
distintividad adquirida por el uso. En este segundo escrito de denegacion, la
examinadora indica en primer lugar que el uso debia quedar acreditado en toda la Unién
Europea al considerar que el publico relevante es aquel formado por consumidores y
profesionales de los sectores econdmicos y de politica exterior, siendo la lengua
vehicular de los mismos el inglés en el conjunto del territorio. También matiza que, al
ser la marca totalmente descriptiva, la demostracién del uso debe ser sustancial. En
cuanto a las pruebas aportadas, entiende que no son suficientes para acreditar la
distintividad adquirida por el uso por los siguientes motivos: no se desglosan las cifras
relativas a la facturacién por territorios ni por anos; el nimero de suscriptores
institucionales se considera bajo y tampoco se indica el pais de procedencia de los
mismos; no se indican cifras de venta de los vendedores minoristas; la mayoria del
trafico en la pagina web proviene tan solo de dos paises miembros; no se indica la cuota
de mercado. Ademas, la examinadora prosigue afirmando que un ndmero de ventas
elevado, un trafico importante en la pagina web y la organizacidon de multitud de eventos
y conferencias no constituyen pruebas por si solas que puedan acreditar esta

distintividad adquirida, pues falta evidencia sobre la real percepcién de la marca por
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parte del publico relevante. Finalmente, la examinadora también indica que las dos
declaraciones en las cuales tan solo se alaba la actividad de la marca, sin aportar ningun
tipo de prueba, deben ser tenidas en cuenta con cautela, pues se trata de meras
opiniones y declaraciones insustanciales.

Ante tal denegacion definitiva, el solicitante presenta un recurso de alzada ante
la Sala de Recursos de la EUIPO, rebatiendo los diversos argumentos esgrimidos por la
examinadora y aportando pruebas adicionales relativas a cifras de ventas desglosadas.

Finalmente, la Sala de Recursos de la EUIPO estima parcialmente el recurso
interpuesto por el solicitante y declara que la marca ha adquirido distintividad por el
uso, pero solo para una parte de los productos. Asi, considera que realmente las pruebas
aportadas si que demuestran un uso intenso y prolongado en el tiempo de la marca en
relacién a esos productos, para el conjunto del territorio de la Unidn Europea, lo cual ha
conllevado que el publico relevante no asocie el término FOREIGN AFFAIRS a su
significado como tal, sino que piense de inmediato en la revista en cuestidn, identificado
por tanto un origen empresarial determinado.

Marca de la Unidn Europea No. 17910496 QUANTIFY

En este tercer caso nos encontramos, de nuevo, con una reivindicacidon
subsidiaria solicitada en la contestacién a la denegacion del examinador por
descriptividad de la marca solicitada.

El solicitante presenta 153 paginas de pruebas, sustentadas todas ellas en una
declaracion testifical del director de la compafiia. En dicho documento se presentan las
siguientes evidencias: distintos articulos de prensay publicitarios sobre la marca; datos
relativos a la pagina web y presencia en distintas redes sociales; opiniones reales de
clientes obtenidas previamente a la preparacidn de esta prueba; gasto en publicidad en
revistas especializadas; facturas de 2015 a 2018 relativas a seis paises miembros;
listados de clientes y comunicaciones con distintos consumidores.

El examinador considera que se ha conseguido demostrar un uso extensivo de la
marca en toda la Unidén Europea desde 2009 y que, por tanto, el publico destinatario,
gue en este caso es reducido por especializado, y por lo tanto mas atento, ha conseguido

identificar esta marca con su origen empresarial, gracias el uso prolongado de la misma.
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Nos encontramos asi con un caso similar al primero comentado (a diferencia de
la aportacién de facturas), pues sin necesidad de aportar encuestas o estudios de
mercado el examinador ha entendido que la distintividad se ha adquirido por el uso
fundamentalmente gracias a la presentaciéon de diversas pruebas de uso respecto la
marca en el conjunto del territorio y durante un largo periodo de tiempo.

2.2 Casos denegatorios

Para analizar estos supuestos, hemos analizado simplemente la resolucion
denegatoria de la EUIPO, pues al no llegar a publicarse la marca la correspondencia entre
el solicitante y la Oficina no es publica, por lo que no hemos tenido acceso ni al
formulario de solicitud ni a las pruebas presentadas en si mismas.

Solicitud de marca de la Unién Europea No. 17964208 Bio Sabor Tropical

En el presente caso, se desprende de la resolucién denegatoria definitiva que el
solicitante no reivindico la distintividad adquirida en el momento de la solicitud, sino
que lo hizo de manera principal en contestacién a la primera objecidn de la EUIPO?, en
la cual ésta argumentaba la descriptividad de la marca solicitada.

Las pruebas aportadas por el solicitante son las siguientes: siete articulos de
prensa relativos a ferias, coloquios y premios; imagenes de los productos y envases;
fotografias de publicidad en eventos deportivos; imagen del stand de la marca en una
feria; informacién relativa a la participacién de la marca en la actividad de una
determinada fundacion.

El examinador consideré en este caso que las pruebas aportadas eran
insuficientes para demostrar una distintividad adquirida por el uso, esgrimiendo los
siguientes motivos: la mayoria de pruebas hacen referencia a la empresay no a la marca
en si misma; las pruebas que estan fechadas muestran una extension del uso muy breve
(3 afios); no se consigue probar la intensidad, la extension geografica ni la duracion del
uso (en la mayor parte de las pruebas); tampoco consigue demostrarse la importancia

de las inversiones realizadas para promocionar la marca. En conclusién, el examinador

%5 Nos ha llamado la atencidon que el examinador indique que se trata de una reivindicacién principal
cuando, de ser asi, el solicitante no hubiese rebatido los argumentos relativos a la descriptividad del signo,
sino que simplemente se hubiese limitado a aportar las pruebas de la distintividad adquirida por el uso.
No podemos saber si se trata de un simple error por parte del examinador y realmente la reivindicacion
era subsidiaria, o la reivindicacién realmente era principal y aun asi el solicitante quiso rebatir los
argumentos relativos a la descriptividad.
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considera que las pruebas aportadas demuestran que la marca se ha utilizado y que esta
activa, pero de ninguna manera dan informacién sobre el reconocimiento del signo por
parte de los consumidores.

Nos hemos encontrado asi con un caso en el cual el examinador ha considerado
insuficientes las pruebas para demostrar la distintividad adquirida por el uso, haciendo
ademas referencia expresa para fundamentar la denegacion en el hecho de que no se
han aportado encuestas que indiquen el grado de conocimiento del signo solicitado por
los consumidores.

Solicitud de la marca de la Unidon Europea No. 18054718 LA ANDALUZA

Este segundo caso analizado parte de la misma premisa que el anterior: la Oficina
emite un suspenso por descriptivididad (en concreto, por indicacién de la procedencia
geografica) y el solicitante, en contestacion, emite sus alegaciones en defensa de su
solicitud y reivindica, de forma directa, la distintividad adquirida por el uso?®.

Las pruebas que aporta el solicitante son las siguientes: articulo de 2008 en una
pagina web del sector; resefia en un foro relativo a marcas renombradas en 2014, en el
cual se explica que la empresa titular de la solicitud de marca es lider en Espafia; catalogo
de productos donde aparecen todas las marcas; articulos de prensa y noticias en
televisién, la mayoria relativos a la seguridad a nivel de salud que aporta la marca en
cuestion; 135 facturas de dos afios correlativos destinadas todas ellas a un solo cliente;
facturas de dos anos correlativos con un supermercado y relativas a diversas provincias
de Espafia; captura de pantalla de la base de datos TMView donde aparecen todos los
derechos marcarios desde 1940 de la misma marca en Espafia.

El examinador expuso en primer lugar que la distintividad adquirida debia
demostrarse en los territorios miembros cuya lengua oficial fuera el espaiol. Asi, si bien
todas las pruebas aportadas son relativas a Espafia, la Oficina considerd que no eran
suficientes para demostrar una distintividad adquirida por el uso efectivamente
probado. Es decir, el solicitante logra demostrar que la marca ha sido usada, pero este

uso no ha sido suficiente para lograr el objetivo perseguido. En primer lugar, los articulos

26 Se vuelve a repetir de forma exacta el tipo de reivindicacion (directa) y el tipo de respuesta (primero se
rebaten los argumentos y después se solicita que se tenga en cuenta, de forma subsidiaria, que la marca
ha adquirido caracter distintivo por el uso).
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de prensay de televisién tan solo tienen un objetivo comercial e informativo, sin aportar
informacién relevante sobre la exposicion real de la marca y la opinién de los
consumidores. En segundo lugar, si bien las facturas constituyen una prueba que suele
tenerse en cuenta en este tipo de procedimientos, las aportadas en este caso van
dirigidas solamente a dos clientes, por lo que éstas no tienen capacidad para demostrar
por si solas que el publico relevante realmente conoce la marca y la asocia a un
determinado origen empresarial. Finalmente, el examinador apunta que, ademas, todas
las pruebas presentadas hacen referencia a uno de los productos solicitados, por lo que,
en cualquier caso, en el supuesto de haberse estimado la reivindicacién, tan solo hubiese
sido posible respecto de este producto.

Finalmente, el examinador recuerda la diferencia entre las pruebas directas y las
pruebas secundarias. Las primeras son aquellas que pueden por si solas demostrar una
distintividad adquirida por el uso gracias a su fuerza probatoria, como las encuestas o
los Certificados de Camaras de Comercio. Las segundas, en cambio, son meramente
indicativas del reconocimiento de la marca en el mercado, y pueden servir para
sustentar las pruebas directas. En este caso, todas las pruebas aportadas se consideran
secundarias, por lo que por si solas no son suficientes para demostrar la distintividad
adquirida por el uso.

Solicitud de la marca de la Union Europea No. 16972697 The CMO Survey

En este tercer caso, el solicitante no defendid su marca ante la objecién por
descriptividad de la Oficina y directamente reivindicé, de forma principal, la distintividad
adquirida por el uso de la misma.

Las pruebas aportadas estan incluidas en una Declaracién emitida por una de las
«fundadoras» de la marca. En esta declaracidn se incluye la siguiente evidencia: detalles
de la pagina web; datos sobre todos los miembros destacables que participan en el
proyecto que da nombre a la marca; articulos e informes sobre la marca en paginas web
especializadas, blogs, etc.; presencia en distintas redes sociales; citas que se han hecho
de la marca en diversos articulos; relacion de actividades universitarias y profesionales
en donde se hace mencidn a la marca.

Ante tales pruebas, la examinadora entiende que el grosso de la documentacidn,

esto es, los articulos, las citas y la presencia en distintas actividades, no prueba ningln
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uso de la marca en relacién con los servicios para los cuales ésta ha sido solicitada.
Ademds, tampoco se aportan pruebas relativas a volumen de ventas, inversién en
marketing o cuota de mercado. Tampoco se detalla en ninglin caso cémo de intenso el
uso a nivel temporal ni geografico en los principales paises de habla inglesa.

2.3 Breves conclusiones de este apartado

Pese a que nos referiremos de forma algo mas extensa a este apartado en las
conclusiones finales de este trabajo, consideramos acertado mostrar aqui nuestra
opinion general después de haber analizado los casos expuestos.

Asi, si bien es dificil extraer conclusiones generalizadas de tan solo seis casos, si
hemos podido observar como la decision estd basada en el criterio del examinador que,
aunque evidentemente se basa en criterios establecidos y desarrollados
jurisprudencialmente (de hecho, en la mayoria de resoluciones vistas se citan las mismas
sentencias y se mencionan los mismos parrafos de las mismas), termina decidiendo
segun su opinion, la cual dista en algunos supuestos de la opinion del examinador en
otros casos. Hemos visto por ejemplo como uno de los examinadores aceptaba la
distintividad adquirida por el uso pese a que las pruebas aportadas eran similares a las
aportadas en otro caso denegatorio, y también como el titular de FOREIGN AFFAIRS tuvo
que acudir a recurso después de haber aportado una cantidad sustancial de pruebas,
que si que fueron aceptadas en sede de recurso.

Finalmente, y para concluir con esta parte del trabajo, quisiéramos arrojar
algunos datos numéricos para mostrar la incidencia de este fendémeno en las solicitudes
de marcas de la Unién Europea. Para ello, hemos seleccionado todas aquellas
solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2000, saliendo un total de 1.670.713
solicitudes. De éstas, 1.000 exactas aparecen al marcar el filtro de «adquisicién de
caracter distintivo», por lo que podemos deducir que en los ultimos 20 afios 1.000
solicitantes han intentado acreditar que su marca ha adquirido caracter distintivo por el

uso?’. Finalmente, de estas 1.000 solicitudes la mayoria (805 casos) aparecen como

27 En este punto no podemos saber, no obstante, si dicha reivindicacién consta en la solicitud o en sede
de nulidad, pues tendriamos que entrar a analizarlo caso por caso.
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concedidas, aunque no podemos garantizar que en todas ellas se haya apreciado la

distintividad adquirida por el uso?,

VIIl. BREVE ANALISIS DE JURISPRUDENCIA

En el presente apartado comentaremos, siguiendo la misma estructura que
respecto las resoluciones de la EUIPO, algunas sentencias del Tribunal General de la
Unidn Europea (en adelante, TGUE) relativas a recursos presentados contra una
resolucion denegatoria respecto la distintividad adquirida por el uso de la Sala de
Recursos de la EUIPO.

STGUE, en el asunto T-25/11

En este asunto del afio 2013, el Tribunal analiza de nuevo las pruebas aportadas
durante el procedimiento de solicitud de marca ante la EUIPO por el solicitante para
demostrar la adquisicion sobrevenida de caracter distintivo de su marca tridimensional
como consecuencia del uso de la misma. Las pruebas aportadas incluyen facturas, gasto
en publicidad, presencia en revistas, ejemplos de apercibimientos a terceros por
supuesta infraccion de derechos de propiedad industrial, diversas declaraciones de
asociaciones del sector certificando la distintividad de la marca y también un estudio de
mercado, aportando a si mismo copia de la pagina web de la empresa realizadora del
mismo, para avalar el reconocimiento de la misma.

El Tribunal termina desestimando el recurso al estar de acuerdo con los
argumentos de la Sala de Recursos de la EUIPO. A grandes rasgos y sin entrar a analizar
cada uno de los argumentos esgrimidos, el Tribunal indica que el uso no ha podido ser
probado en el conjunto del territorio de la Unidn, siendo este el motivo principal que
engloba los demas y que lleva a desestimar el recurso. Asi, se considera que el estudio
de mercado aportado incluye un escaso numero de profesionales y que resulta
imposible apreciar la representatividad de la muestra, no pudiendo deducirse por tanto
qgue el consumidor medio de todos los territorios de la Unidn Europea asocie la marca

tridimensional con su origen empresarial. Recuerda el Tribunal, ademas, que las pruebas

28 podrian darse algunos de los siguientes supuestos: que el examinador considerase la marca distintiva
antes de entrar a analizar el caracter distintivo adquirido o que el solicitante limitara la solicitud dejando
aquellos productos o servicios que si eran distintivos.
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como facturas o el gasto en publicidad deben considerarse pruebas secundarias que
solamente servirdn para corroborar aquellas pruebas directas, como las declaraciones
de asociaciones de profesionales y los estudios de mercado. En este caso, como éstas,
pese a haberse aportado, no han sido suficientes para lograr el objetivo (porque se
refieren a escasos territorios), el resto de pruebas consideradas secundarias pierden
valor y consecuentemente no se van a tener en cuenta.

STGUE, en el asunto T-72/11

Esta sentencia recoge el caso de la denominacion «espetec» y el interés de una
de las empresas de embutidos mas conocidas de Espafia en registrarlo alegando que el
publico asocia dicha palabra a este origen empresarial, habiendo adquirido por lo tanto
dicho signo una distintividad adquirida por el uso.

En este sentido, el Tribunal reafirma la decision de la Sala de Recursos de la
EUIPO y desestima la pretension del solicitante. En este caso, lo que mas nos interesa es
la valoracion que realiza el Tribunal de un estudio demoscépico presentado por el
solicitante. De forma resumida, pues podriamos dedicar numerosas paginas a analizar
este caso, el Tribunal determina que, en algunas partes de dicho estudio las preguntas
a los consumidores fueron realizadas de una manera que podian inducir la respuesta de
los mismos (cosa que como vimos esta prohibida). Ademas, algunos de los resultados
porcentuales que el solicitante defiende como esclarecedores de esta distintividad
adquirida no muestran, segun el Tribunal, dicha adquisicién teniendo en cuenta las
referencias numéricas establecidas en este sentido por la jurisprudencia (aunque no se
indican sentencias concretas al respecto). Ademas, dicho estudio fue realizado después
de la presentacién de la marca y, segun recuerda el Tribunal, las pruebas presentadas
gue sean posteriores a dicha fecha se podran tener en cuenta, pero solo «si permiten
extraer conclusiones sobre dicho uso tal como éste existia en esa fecha», lo cual en este
caso no se demuestra.

Por lo tanto, nos encontramos con un supuesto en el que ha sido presentada una
de las pruebas que se consideran directas, pero ésta no ha cumplido, a juicio de la EUIPO

y del Tribunal, los criterios necesarios para poder ser aceptada.
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SAP 721/2018

Finalmente, hemos querido analizar también una sentencia de ambito espafol,
en este caso de la Audiencia Provincial de Barcelona. En ella, se acciona la nulidad contra
una marca ya registrada (alegando la descriptividad de la misma) y el titular se defiende
de la misma alegando que la marca ha adquirido un cardcter distintivo como
consecuencia del intenso uso que se ha hecho de la misma durante 25 anos.

En este caso, el juez estima que el titular ha logrado acreditar mediante la
presentacién de diversas pruebas que la marca ha adquirido distintividad sobrevenida.
En concreto, se demuestra un uso intensivo y prolongado durante 25 afios de la marca,
tanto mediante tienda fisica como a través de Internet. Ademads, se aportan datos
concretos sobre volumen neto de negocios, inversiones realizadas en publicidad, vy
también se incluyen diversas declaraciones juradas de clientes y colaboradores
especializados del sector. Finalmente, también se aportan dos informes sobre la
notoriedad de la marca, de los cuales se desprende no solo el caracter notorio de la
misma sino también esta distintividad adquirida, pueda ambos muestran como una
parte significativa del publico relevante (aficionados y propietarios de bicicletas en un
informe y profesionales del sector en el otro) asocia la marca con su origen empresarial.

Vemos por tanto a través de esta sentencia como los criterios seguidos por el
juez espafiol, al menos en este caso, se aproximan a los del Tribunal comunitario (de
hecho, en esta sentencia se citan numerosas resoluciones del TJUE y del TGUE), aunque
si es cierto que, a diferencia de los anteriores casos comentados, en este supuesto si
gue se admiten los estudios aportados. No obstante, no debemos olvidar que, en este
caso, tan solo debia demostrarse la distintividad adquirida en el territorio espafiol vy,
ademas, el juez determina que lo estudios, junto al resto de pruebas secundarias,

consiguen demostrar de forma suficiente que este fendmeno ha ocurrido.

IX. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo hemos hablado sobre la marca como signo
distintivo y, en concreto, nos hemos centrado en una de sus caracteristicas definitorias:

el caracter distintivo. Asi, hemos introducido el fendmeno de la distintividad adquirida
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por el uso, que no es mas que la adquisicion por parte de un signo de una distintividad
gue en su origen no poseia. Hemos podido comprobar cdmo, a pesar de tratarse de un
apartado concreto dentro de un articulo en la mayoria de legislaciones, existe bastante
literatura al respecto, aunque en muchas ocasiones se trata de meras alusiones o breves
explicaciones sobre el tema. También somos conscientes, no obstante, de que existen
numerosos articulos doctrinales y académicos que tratan esta cuestion a los cuales no
nos ha sido posible acceder.

También hemos podido comprobar que se trata de un supuesto contemplado en
la mayoria de legislaciones modernas, aunque también hemos localizado casos, como el
de México, en el que la inclusion de esta figura en la legislacién marcaria ha sido muy
reciente (y tardia, respecto la de otros paises vecinos).

Por lo que respecta a la parte mas practica, hemos visto como tanto doctrinal
como jurisprudencialmente se le otorga mucha importancia a las encuestas y estudios
de opinidn, entendidos en sentido amplio, como pruebas principales para demostrar la
distintividad adquirida por el uso. Esto reviste de cierta légica pues se trata, en ultimas,
de preguntar directamente al consumidor medio del producto o servicio si asocia la
marca a su origen empresarial. Ahora bien, tal y como viene establecido en las
Directrices de la EUIPO a las que hemos hecho alusién varias veces a lo largo de este
trabajo, estas pruebas deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a la forma de
formulacion de las preguntas, dmbito geografico y momento de elaboracion. Ademas,
por muy principales que se consideren, es necesario aportar otras pruebas que sirvan
para complementarlas. Hemos visto, no obstante, durante el estudio de casos reales,
como en uno de los supuestos el examinador de la EUIPO aceptaba la distintividad
adquirida sin que el solicitante hubiera aportado ninguna prueba como las
mencionadas.

Otro aspecto que resaltamos en el momento de realizar la revisién doctrinal de
la cuestion, fue el hecho de que no basta con demostrar un uso meramente publicitario
o informativo de los productos o servicios que se comercializan con la marca en
cuestidn, sino que mediante la presentacién de pruebas que muestran un uso de la
marca (que si que pueden ser relativas a publicidad o informacién facilitada) debe poder

demostrarse que ésta ha adquirido cardcter distintivo y que el consumidor ha logrado

Gomez Calberas, Yaiza

52




Anilisis del fendmeno de la distintividad adquirida por el
uso en el Derecho de Marcas de la Unidn Europea

desvincular el signo de su caracter genérico, descriptivo o habitual original para asociarlo
a un determinado origen empresarial. Pues bien, este hecho ha podido verse a nivel
practico en las resoluciones analizadas, pues examinadores y tribunales dejan claro, al
menos en nuestra pequena muestra, que las pruebas deben demostrar de forma clara
qgue el publico relevante reconoce la marca y la asocia a un origen empresarial
determinado, no siendo suficiente demostrar un uso extendido y un enorme gasto en
publicidad. Debe, por tanto, poder demostrarse una relacion de causalidad entre el uso
efectivo de la marca y el caracter distintivo adquirido.

Otro aspecto que hemos podido apreciar en las distintas resoluciones y que ya
habiamos visto en la parte mas tedrica, es que las pruebas deben poder demostrar esta
adquisicion de distintividad en aquellos territorios donde el signo estaba desprovisto ab
initio de distintividad. Es decir, en el caso de una marca de la Unién Europea, si el signo
tan solo se considera descriptivo para los consumidores de habla francesa, tan solo serd
necesario aportar pruebas relativas al uso en territorios donde se habla francés. Por este
motivo consideramos que a nivel comunitario puede resultar algo mas dificil demostrar
la distintividad adquirida por el uso, sobre todo cuando el sigho se compone de palabras
en inglés, dado que las pruebas deberdn demostrar el uso en numerosos paises, y como
hemos visto esto supone un problema a nivel practico y el examinador lo suele tener en
cuenta: es posible que logren aportarse multitud de pruebas que demuestren la relacién
de causalidad comentada en diversos paises, pero si no ha sido posible demostrarlo
respecto de los restantes, probablemente el examinador (o Tribunal) considerard que la
adquisicion de distintividad como consecuencia del uso no ha podido ser demostrada
en el conjunto de territorios pertinentes. Finalmente, también hemos apreciado de las
distintas resoluciones y sentencias que, en general, cuando la marca no es denominativa
(por ejemplo, tridimensional), deberd presumirse que el signo esta desprovisto de
caracter distintivo en todo el conjunto de la Unidn Europea, por lo que el uso debera
probarse en todo el territorio.

Por otra parte, también hemos podido apreciar cdmo tanto examinadores como
jueces mencionan siempre el mismo parrafo extraido de jurisprudencia anterior para

exponer qué factores deben tenerse en cuenta en cada caso concreto para determinar
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si un signo ha adquirido distintividad por el uso, y es el siguiente que ya ha sido
mencionado en la parte tedrica de este trabajo:

«la cuota de mercado que corresponde a la marca, la intensidad, la extensién
geograficay la duracion del uso de esta marca y la magnitud de las inversiones realizadas
por la empresa para promocionarla. Son medios de prueba apropiados a este respecto,
en particular, las declaraciones de las cdmaras de comercio y de industria y otras
asociaciones profesionales, asi como los sondeos de opinion»

Consideramos, no obstante, que pese a que dicho parrafo es reiterado
continuamente y si es cierto que suelen presentarse este tipo de pruebas mencionadas,
no deja de ser un conjunto de indicaciones algo difusas, pues no expone qué se
considera uso intenso o durante cuanto tiempo debe haberse utilizado la marca para
aceptar que se trata de una duracién adecuada para demostrar la mencionada relacién
de causalidad entre uso y adquisicion del caracter distintivo. Es decir, somos
ampliamente conscientes de que, al no haber podido analizar una muestra
representativa de resoluciones y sentencias, no podemos aventurarnos a concluir
determinados puntos, pero si que consideramos acertado afirmar que el examinadory,
en Ultima instancia, el tribunal o juez, tiene una amplia discrecionalidad para determinar
si las pruebas aportadas son suficientes en este sentido. Evidentemente existen unos
criterios de referencia que son tenidos en cuenta, como los referentes al parrafo
expuesto, el alcance geografico y, en general, un uso prolongado de la marca en el
tiempo, pero también es cierto que hemos visto casos en los que el volumen de
documentacion probatoria es extenso y, pese a contener pruebas aceptables segun
jurisprudencia, éstas no han sido aceptadas, y también hemos visto casos donde las
pruebas aportadas son menores en cuanto a cantidad y similares en cuanto a contenido
y en ese caso si que han sido aceptadas.

Por lo tanto, pese a que no es extrano pues lo mismo sucede al examinar una
marca sin la pretension que nos ocupa (un examinador puede considerarla descriptiva
mientras que otro no, o en sede de recurso), debemos concluir que la apreciacién de la
distintividad adquirida por el uso se basa en unos criterios establecidos
jurisprudencialmente pero que, en ultimas, depende de la valoracién del caso concreto

que lleve a cabo el examinador.
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A nivel procedimental, pese a que hemos analizado muy pocas resoluciones, si
gue hemos podido apreciar que parece que los solicitantes optan por solicitar que se
tenga en cuenta la distintividad adquirida por el uso en contestacién a la primera
objecién formal del examinador, y no en la solicitud. Entendemos que se trata de una
forma de ganar tiempo para recopilar las pruebas y de testar al examinador para ver
cuales son los argumentos que esgrime en relacion a la solicitud.

Finalmente, no podemos concluir sin indicar que este trabajo nunca ha tenido
vocacion de ser empirico, pues por tiempo y espacio no hubiese podido ser posible. El
objetivo era realizar una aproximacion tedrica a este fenédmeno y analizar de forma
superficial casos reales para obtener algunos resultados empiricos. Asi, si bien estamos
satisfechos con el resultado, pues hemos podido analizar un supuesto legal que no es
ampliamente conocido ni aplicado, consideramos que resultaria muy interesante
realizar una investigacion empirica a gran escala para analizar una muestra
representativa tanto de resoluciones de la EUIPO como de sentencias para determinar,
de esta manera, qué tipo de pruebas son generalmente aceptadas y qué criterios siguen
los examinadores y tribunales, para ver realmente si puede existir un criterio base
comun o realmente no hay otra opcidn que analizar cada caso en particular.

Como colofén, no podemos dar por terminado este trabajo sin recordar que, a
pesar de que hemos llenado paginas hablando de la distintividad adquirida por el uso, y
de que es un fendmeno contemplado en la mayoria de legislaciones sobre marcas, no
debemos olvidar que se trata de una excepcion y no de una regla, pues las prohibiciones
absolutas de registro encuentran su fundamento en una proteccién del interés general,
por lo que éste no debe vulnerarse a no ser que realmente exista una causa que lo
justifiqgue, como seria que el signo que pretende registrarse ha adquirido distintividad
como consecuencia del uso que se ha hecho del mismo y, por lo tanto, se le concede el

«permiso» de acceder al registro.
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