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Introduccidén

La Marca como signo distintivo requiere, por disposicion legal, una serie
de elementos para proceder a su registro. A partir de su calificativo se
evidencia que el elemento de distintividad es requisito basico y
necesario para el que signo que opte por constituir una Marca

Comunitaria cumpla a cabalidad su objeto final en el mercado.

La finalidad de los signos distintivos es distinguir, y es por ello que
resulta interesante establecer los elementos que conforman el concepto
de la distincidn y que son relevantes para la constitucion de una Marca

ordinaria y de una Marca Colectiva.

El presente estudio pretende realizar un acercamiento al concepto de
Marca Comunitaria y Marca Comunitaria, en primer término se plantea
una vision global de la Marca Comunitaria —como género-, respecto de

los elementos objetivos y subjetivos y una aproximacion a su concepto.

Posteriormente, se trata en forma puntual la distintividad como requisito
necesario y su alcance dentro de la conformacién de la Marca
Comunitaria y la Marca Comunitaria Colectiva, para concluir con dos
supuestos de subsanacion: secundary meaning y la modificacion del

reglamento de uso respectivamente.






1 Abreviaturas utilizadas

MC Marca Comunitaria Individual

MCC : Marca Comunitaria Colectiva

RMC : Reglamento de Marca Comunitaria

Art. Articulo

Inc. Inciso

DO Denominacion de Origen

IG : Indicacion Geogréfica

CUP : Convenio de la Unién de Paris

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio
OMC Organizacion Mundial del Comercio

" Sintesis

Este articulo versa sobre el elemento caracteristico principal de la marca como
signo distintivo y su regulacion en el Reglamento de Marca Comunitaria, como

causa de nulidad absoluta.

Para ello se tratan las caracteristicas especificas de la marca comunitaria como
género y de la marca comunitaria colectiva como especie, en un acercamiento a la
determinacién del centro neuralgico la existencia de este signo: su necesaria

aptitud diferenciadora.

Palabras Clave



Marca — Signo Distintivo — Mercado - Marca Comunitaria — Marca Colectiva —
Denominacion de Origen — Indicacibn Geografica — Distintividad — Secundary
Meaning — Nulidad — Causas de Nulidad — Reglamento de Uso.



Falta de aptitud diferenciadora como causa de denegacion absoluta de la

Marca Comunitaria y la Marca Comunitaria Colectiva

1. Marca y Marca Colectiva Comunitarias

a. Aspectos Generales de la Marca como Signo Distintivo

El tratamiento de la Marca se realizara a partir de una delimitacion juridica de la
misma, con el objeto de establecer los limites legales que le encuadran a la luz
del Reglamento de Marca Comunitaria CE 40/94.

Es necesario tomar como punto de partida lo preceptuado en el articulo 1 de dicho
texto legal, al referirse a la Marca Comunitaria como: “Las marcas de productos o
de servicios registradas en las condiciones y segun las disposiciones
establecidas en el presente reglamento se denominaran Marcas Comunitarias
(...)”: en términos legales el Reglamento 40/94, establece la definicién de la
Marca Comunitaria indicando los signos a partir de los cuales se puede constituir
una Marca: “Podran constituir comunitarias todos los signos que puedan ser
objeto de una representacion gréfica, en particular las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de
Su representacion, con la condicién de que tales signos sean apropiados para

distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.”

De la definicion citada interesa destacar dos elementos relevantes para el tema a
tratar, la necesaria representacion grafica y la condicion de que esos signos sean
apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas... Eltexto normativo citado permite deducir que pese a cumplir el

primer requisito de representacién grafica, el signo en cuestién debera ser apto

El subrayado no pertenece al original.



para distinguir, lo que es igual sino cumple la condicion posterior pese a tener una

representacion grafica no podra constituir una Marca Comunitaria.
Representacion gréfica

El requisito esencial de representacion grafico establecido en el RMC, es un
elemento a considerar respecto de la marca como bienes inmateriales, y dentro
de éstos los llamados nuevos tipos de marcas: olfativas, tactiles, gustativas y
sonoras. En esta tesitura es necesario alcanzar una delimitacion suficiente del
signo a registrar, por ello el ordenamiento juridico ha reaccionado brindando
algunas posibilidades de soslayar este requisito sin obviarlo del todo y brindar la

posibilidad de recepcionar estos tipos de marcas innovadoras.

La importancia de la representacion gréfica radica no sélo para establecer el signo
que compone la marca que se pretende registrar sino la delimitacion del mismo
frente a otros existentes; es por ello la exigencia de que la marca solicitada sea
susceptible de representacion grafica. El lo que respecta a las nuevas marcas
que sean propuesto de tipo tactil, olfativa, sonora y gustativa; si bien no se puede
cerrar el sistema a su aceptacion se ha tratado de adecuar formas especificas que
logren una cercamiento a su delimitacion; asi las marcas olfativas requeriran de
un espectro gréafico de su olor bien mediante un formula quimica, una descripcion,
deposito de un muestra? o mediante una combinacién de los elementos

susceptibles de delimitarle y que se puedan registrar y publicar.

Distintividad

La condicion de distincibn que debe cumplir el signo a registrar como marca,

obedece a la funcidon que desempefia la marca en el trafico mercantil lo que

2 Fernandez-Novoa, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, 2da. Ed. Marcial Pons, Madrid,
Barcelona, 2004. pag. 44.



genera su necesaria exigencia en el ambito juridico. En lineas posteriores se

tratara las diferentes funciones que cumple el signo distintivo.

Es recomendable recoger la distincion que realiza Prof. Alberto Bercovitz
Rodriguez-Cano® respecto de la funcién que desempefian los llamados signos
distintivos de empresa y los signos distintivos en el trafico econdémico; refiriéndose
en primer término a las marcas, nombres comerciales y rétulos de establecimiento,
componiendo el segundo grupo las denominaciones de origen , las indicaciones
geograficas y las indicaciones de procedencia diferenciando un grupo de otro por

su funcioén especifica y el derecho exclusivo que otorgan.

Sin embargo, ambos tipos de signos distintivos cumplen esa funcién, ‘distinguir’ en
el trafico econdmico, si bien unos gozan de caracteristicas especificas que difieren
entre si —marcas y denominaciones de origen que diferencias respecto del origen
empresarial unas y el origen geografico otras- sin reducirse tan sélo a esas

puntuales.

b. Funciones de la Marca como signo distintivo

De acuerdo a la funcionalidad asignada a las Marcas asi sera el analisis de que
ha de ser objeto para comprobar su aptitud o no; por ello se pretende realizar un
acercamiento a las diferentes funciones asignadas a la marca como signo

distintivo en el ambito econdmico.

Se establece la existencia de cuatro funciones béasicas de la marca generalmente

aceptadas por la doctrina?, y la relacién de ellas generan lo que se puede llamar la

® Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto Introduccidon a | s Marcas y otros Signos Distintivos en el
Tréafico Econémico, Aranzadi, Navarra. 2002, pag. 25

* Dr. José Manuel Otero Lastres, ponencia Magister Lvcentinvs, enero 31, 2006; asi mismo el Prof.
Fernandez Novoa en su Tratado sobre Derecho de Marcas, asi esta misma clasificacion respecto
de la funcionalidad de la marca en el trafico econémico



funcién informadora: la funcion indicadora del origen empresarial de los productos

y/o servicios; la funcién indicadora de la calidad de los mismos; la funcion

indicadora de la buena o mala fama y por ultimo la funcién publicitaria.

1.

Indicar el origen empresarial de los productos, fundamental. No se quiere
decir que permite al consumidor saber quién es el empresario que esta
detréas de la marca, pero no por eso deja de cumplir esta funcién el
consumidor tiene derecho a esperar que todos los productos que tienen la
misma marca y elaborados por el mismo empresario o por un tercero
autorizado por éste, proceden de la misma empresa y/o una con la que el
titular de la marca tiene relaciones empresariales logrando la transparencia
del mercado; este elemento parte de la estructura del derecho otorgado por
la marca: la facultad exclusiva de su titular, de aplicar el signo a los
productos y/o servicios de una misma clase. Esta funcién le atribuye un
caracter informativo a la marca en cuestion. Se da la colusion de 3
elementos: el signo, el producto y la empresa. Tédmese en consideracion
gue para el publico la procedencia empresarial puede ser anénima, o lo que
es lo mismo, que el pablico no sepa a ciencia cierta quién es el titular de la
misma lo que no quiere decir que la marca no cumpla con esta funcion,
baste con que el publico identifique los productos o servicios con un Unico

origen empresarial diferenciandolo de los demas”®.

Funcion indicadora de la calidad, no significa que la calidad debe
mantenerse constante y siempre la misma, lo que se quiere decir es que
cada vez que el consumidor prueba un producto recibe una determinada
experiencia respecto de la calidad de ese producto y asocia ese nivel de
calidad que le proporciona ese productos con la marca, o sea, identifica
determinadas caracteristicas del producto y/o servicio que pueden

obedecer a una calidad alta o baja, pero que le permite al consumidor

° Al respecto ver Sentencia de Tribunal de Justicia Europea de 29 de setiembre de 1998, caso C-
39/97, apartado 28.



asociar esa calidad a los productos o servicios que se identifiquen con la

misma marca®.

Se debe establecer dos ambitos de aplicacion de esta funcion:

Cuando la marca sea utilizada por el titular; serd él mismo
quien esté interesado en mantener una buena calidad de sus
productos y/o servicios, para asi fortalecer su incursion en el
mercado y tener mayor aceptacion por parte de los
consumidores, ya que él sera el afectado directo.

Cuando la marca sea utilizada por un licenciatario; sera a su
vez el titular el encargado de incorporar las clausulas de
control de calidad y requisitos minimos en le contrato de
licencia con el objeto de mantener la calidad del producto y/o
servicio ofrecido. Importante destacar el caso de la MCC y las
caracteristicas especificas del titular de la marca y los sujetos

habilitados para su uso.

3. Funcion condensadora del prestigio (goodwill) o reputacion. Esta funcién

es la de mayor relevancia para el titular de la marca, ya que si la marca

como tal se ha hecho una buena fama entre los consumidores sera mejor

su aceptacion y fidelidad de los mismos para con los productos y/o servicios

que se ofrecen bajo ella. Esta funcion cobra relevancia al dar origen a la

marca renombrada, por la que se le otorga mayor proteccion en virtud del

amplio conocimiento que se tiene de la misma en diferentes sectores del

mercado, incluso en aquellos ajenos a la clase de productos y/o servicios

que identifiqgue, ampliando el espectro de proteccién mas alla del principio

de especialidad. Los articulos de marca al paso que indican el origen

empresarial nos estéa diciendo algo sobre el empresario que esta mas atras,

° Al respecto ver Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas, de 22 de junio de 1994,

apartado 37.



por ello se protege la reputacion de la marca frente al abuso y/o

aprovechamiento indebido de esta’.

4. Funcién publicitaria, hay autores que sostienen que hay marcas que tienen
un determinado poder de ventas con una funcion publicitaria en si misma,
cuanto mas reputacion tiene entre los consumidores mayor poder de venta
tiene entre los consumidores, la marca esta muy difundida, tiene un buen
concepto y una buena fama. Esta funcion cobra relevancia juridica al
analizar elementos como la caducidad por falta de uso, el cambio de forma
de la marca registrada; los empresarios van actualizando la forma de sus
marcas registradas, teniendo un limite para la proteccion sobre la forma
registrada siempre que sigan produciendo a los consumidores la misma
impresion comercial, este es un reconocimiento implicito de la funcién
publicitaria, se permite actualizar la marca sin perder de vista el signo
original, existe un margen en el cual el titular puede variar el signo
registrado, ya que no es lo mismo una forma anticuada a una actualizada,
pero sin perder de vista que la actualizacion no implica el cambio radical del

signo.

Funcion Informativa. Al estar inmersos en un sistema econdmico llamado de la
“‘competencia imperfecta” por no ser absolutamente transparente, el
consumidor no conoce las caracteristicas de todos los productos o servicios
que hay en el mercado, la fuente a través de la cual el consumidor los conoce
es por los actos de consumo, proporcionando informacién a los consumidores,
condensandola en la marca — todas las informaciones que les producen la
experiencia de utilizar los servicios o los productos. A esta funcion se refiere el
Memorando publicado por la Comisién de las Comunidades Europeas en 1976
sobre la creacién de la MC; concluyendo que la relacién de las funciones

anteriores se ve condensada en ésta, conceptualiza la marca como Unico

’ Ver sentencia de Tribunal de las Comunidades Europeas de 4 de noviembre de 1997, apartados
44,45y 47.



medio que permite elegir a los producto y/o servicios mediante una
identificacion, generando transparencia en el tréfico comercial en beneficio del

consumidor.

Una vez establecidas las diferentes funciones se podra estructurar los

elementos que debe contar el signo determinado para ser una Marca.

c. La Marca Comunitaria y la Marca Colectiva Comunitaria

i. Concepto

Es importante destacar la alusion al concepto de marca en razén de la funcion de
la misma, que se encuentra en el primer considerando del preambulo del
reglamento; este identifica la MC como un instrumento juridico cuya finalidad es

identificar los productos y los servicios de las empresas “...que entre los
instrumentos juridicos que deberian disponer las empresas para estos fines, son
particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o
sus servicios...”en el mercado. En el sétimo considerando se establece y se
califica como fin primordial de la marca garantizar el origen de la misma “...fin es

primordialmente garantizar la funcion de origen de la marca,...”.

Para definir el concepto de MC debemos partir de su naturaleza juridica la cual
viene dada por el articulo 4 del RMC: “Podran constituirfmarcas] comunitarias
todos los signos que puedan ser objeto de una representacion gréafica, en
particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras,
las cifras, la forma del producto o de su presentacién, con la condicion de que
tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una
empresa de los de otras empresas.”, el texto citado hace referencia a lo que puede
constituir una marca comunitaria resalta por ende, dos elementos fundamentales:

la exigencia de representacion grafica del signo que la constituira y aptitud de



distincidon de la marca respecto de los productos y/o servicios que protege frente a

los de otras empresas.

La naturaleza juridica de la MCC la da el articulo 64 del RMC en su apartado
primero “1. Podran constituir marcas comunitarias colectivas las marcas
comunitarias asi designadas al efectuarse la presentacion de la solicitud...”, al
parecer no hay mayor diferencia en la conceptualizacién de la MCC frente a la
MC, tan solo sera incorporar a la solicitud de registro la designacion de la Marca
como Colectiva ya que el mismo articulo continia rezando®.. y que sean
adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la
asociacion que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras
empresas.”, omitiendo hacer referencia en este apartado sobre los titulares, la
MCC cumple la misma funcion destacada en su homdéloga. Sin embargo, es
importante destacar que para la MCC la funcion definitoria del origen empresarial
no lo realiza de forma inmediata como la marca ordinaria®, ya que si bien requiere
gue genere la necesaria distincién de los productos y/o servicios a que se atribuye,
primordialmente, debe indicar que en tales productos y/o servicios procedentes de
determinados productores u oferentes, concurre determinada cualidad comun, por

lo tanto la MCC sera una marca de certificacion.

En virtud del elemento apuntado en lineas anteriores, tenemos que a diferencia de
la MC, la MCC indica un origen geografico —sin que necesariamente deba ser
Indicacion de Geogréfica o Denominacion de Origen-, lo cual se lleva a cabo
mediante la relacion mediata de vinculacién existente entre la MCC y la marca
ordinaria o individual de cada uno de los usuarios en tanto éstos sean afiliados a la

asociacion titular de la MCC.

“Al depositar la solicitud, una marca comunitaria puede designarse como colectiva

si permite distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociacion

® Largo Gil, R. Las Marcas Colectivas y la Marcas de de Garantia, 2 ed. Thomson, Civitas,
Navarra, 2006. Pag. 96.



titular de los de otras empresas. Pueden poder depositar marcas comunitarias
colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o

comerciantes, asi como las personas juridicas de derecho publico.””

La MCC es una Marca de empresa’®, cuya funcion propia de la MCC radica no en
diferenciar los productos y/ o servicios de la asociacion o del titular de la MCC
sino, diferencia los productos y/o bienes de los asociados miembros del titular; lo
gue se asemeja a una relacion de licencia, pero no cualquier licencia sino una

licencia obligatoria y con prohibicion de uso por parte de su titular.

ii. Requisitos Objetivos

Marca Comunitaria

Los requisitos objetivos de la Marca Comunitaria (MC) se encuentran establecidos
por el articulo 4 del RMC, al establecer los elementos que debe contener un signo
para optar en constituir una MC “... Podran constituir [marcas] comunitarias todos
los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica en particular las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la
forma del producto o de su presentacion, con la condicion de que tales signos
sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de

los de otras empresas.”

Para que un signo se constituya en Marca Comunitaria debe cumplir con requisitos
‘absolutos’ comparados en si mismos y requisitos ‘relativos’ los cuales se

establecen a partir de su comparacion con otros signos existentes ya protegidos.

°Actividades de la Unién Europea, Sintesis de Legislacion,
europa.eu/scadplus/leg/es/Ivb/I26022a.htm
1% Largo Gil, R. Op. Cit. Pag. 97.



Debido a su trascendencia centraremos la atencion en los requisitos absolutos y
dentro de ellos el que respecta a la aptitud diferenciadora en abstracto, lo que
responde a un interés publico. Esta abstraccion de la aptitud diferenciadora
responde a que el signo que pretende constituirse en marca comunitaria no debe
inducir a error al publico, debe diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por
dicha marca en el mercado; asimismo el signo en cuestion no debe reproducir

signos ya protegidos.

Marca Comunitaria Colectiva

Dentro del RMC encontramos a la Marca Comunitaria Colectiva, en el articulo 64
se conceptualiza la misma de la siguiente forma: “1. Podran constituir marcas
comunitarias colectivas las marcas comunitarias asi designadas al efectuarse la
presentacion de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o
servicios de los miembros de la asociacion que sea su titular, frente a los
productos o servicios de otras empresas. Podran solicitar marcas comunitarias
colectivas las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o
comerciantes que, a tenor de la legislacion que les es aplicable, tengan capacidad,
en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier
tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos juridicos y que tengan
capacidad procesal, asi como las personas juridicas de derecho publico. 2. No
obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del articulo 7, podran constituir
marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para sefalar la procedencia
geografica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca
colectiva no permitira a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de
tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a
practicas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no
podra oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominacion geografica. 3.

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicaran a las marcas



comunitarias colectivas, salvo disposicion contraria prevista en los articulos 65 a
72.

Para la conceptualizacion de la MCC se podria estar a lo preceptuado para la MC,
sin embargo debemos tomar en cuenta que lo que se pretende con la MCC es
atestiguar sobre la presencia de unos productos y/o servicios de cierta
caracteristica comun preestablecida en un Reglamento de Uso.|

Asi los elementos objetivos de la MCC aparte de los requeridos por la MC, se
establece la posibilidad de que sea una Indicacién Geogréfica, y que ponga de
manifiesto que el producto y/o servicio tiene su origen no en una empresa
determinada, sino en una empresa como miembro de una Asociacion de la que
también forman parte otras empresas'’; y la elaboracién de un Reglamento de
Uso por el cual se determinen las reglas para formar parte de la Asociacion titular
de la Marca y estar habilitado para utilizar la MCC.

iii. Requisitos subjetivos

Marca Comunitaria

“Podran ser titulares de marcas comunitarias las personas fisicas o juridicas,
incluidas las entidades de derecho publico, que sean: a) nacionales de los Estados
miembros; o b) nacionales de otros Estados que sean parte del Convenio de Paris
para la proteccién de la propiedad industrial, en los sucesivo denominado <el
Convenio de Paris>; o ¢) nacionales de Estados que no sean parte en el Convenio
de Paris, que estén domiciliados 0 que tengan su sede o un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Comunidad o en el de

un Estado que sea parte en el Convenio de Paris; o d) nacionales distintos de los

! Fernandez-Novoa,C. Op cit, pag. 690.



mencionados en la letra ¢), de un Estado que no sea parte en el Convenio de
Paris y que, segun comprobaciones publicadas, conceda a los nacionales de
todos los Estados miembros la misma proteccion que a sus nacionales en lo que
concierne a las marcas y que, cuando los nacionales de los Estados miembros
deban aportar la prueba del registro de la marca en el pais de origen, reconozca el

registro de la marca comunitaria como tal prueba.>.”

Puede optar por la titularidad de una MC cualquier persona natural o juridica de
nacionalidad espafiola o que reuna los requisitos establecidos en el articulo 5 del
RMC; en la actualidad es muy dificil que se presente algun inconveniente en
cuanto a los requisitos subjetivos de la MC ya que casi todos los paises son parte
de alguno de los tratados o convenios establecidos es el articulo citado, sea el
CUP, los ADPIC o la OMC, o bien tengan un trato de reciprocidad en el

tratamiento de las marcas dentro de sus legislaciones nacionales.

Marca Comunitaria Colectiva

A partir del concepto de MCC establecido por el articulo 64 del RMC se
determinan los requisitos subjetivos necesarios para optar por una marca de este
tipo; indica dicho articulo de forma restrictiva que podra optar por una MCC sdélo
“...Podran solicitar marcas comunitarias colectivas las asociaciones de
fabricantes, productores, prestadores de servicios 0 comerciantes que, a tenor de
la legislacién que les es aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para
ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o
de realizar otros actos juridicos y que tengan capacidad procesal, asi como las

personas juridicas de derecho publico.”

12 Art. 5 del RMC



Teniendo en cuenta lo preceptuado, existe diferencia sensible entre los requisitos
subjetivos de una MC y MCC. Obviando los requisitos de nacionalidad dado que
para la primera se establece la posibilidad de optar por la titularidad personas
fisicas o juridicas; sin embargo y a diferencia de esta, doctrinariamente se
establece una disociacion permanente entre la titularidad de la marca colectiva y
los usuarios de la misma. Como se ha indicado en lineas anteriores, cumpliendo
con los requisitos exigidos por el art. 64 respecto de quién puede optar por una
MCC, se debe tomar en consideracion la diferencia entre quién es el titular y quién
es el legitimado para utilizar la marca en la relacién establecida por el estatuto de
la MCC:

e Eltitular (persona juridica o de derecho publico)

e El asociado que pertenezca a la Asociacion titular, cumpliendo los
requisitos de pertenencia establecidos y el cumplimiento del
Reglamento de Uso de la marca.

La relacion que surge entre el titular y los legitimados para el uso de la MCC, se
identifica como una ‘licencia obligatoria’, por la cual el titular estara obligado a
permitir el uso de la misma a todo aquél que cumpla con los requisitos apuntados
previamente; que pertenezca a la Asociacién, y que cumpla a cabalidad con lo
establecido en el Reglamento de Uso que ha elaborado el titular de la misma. Este
régimen especifico obliga al titular a aceptar que cualquier persona que cumpla los
requisitos (asociado y reglamento de uso) se encuentre legitimado para el uso de
la MCC.

“...S6lo pueden solicitar una marca comunitaria colectiva las asociaciones de

fabricantes, productores, prestadores de servicios, o comerciantes, asi como las

personas juridicas de Derecho publico.™”

BNotas sobre el formulario de solicitud de marca comunitaria,
oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_es.pdf



En definitiva los requisitos subjetivos de la MCC se atenderan de acuerdo a si se
es titular de la misma, los cuales se establecen expresamente en el articulo 64 de
precitado, o bien si se pretende utilizar la marca, los requisitos subjetivos se
estableceran en el Reglamento de Uso por lo que podrian variar sensiblemente de
acuerdo a la MCC. Importante destacar que los requerimientos contenidos en el
reglamento de uso son de aplicacion imparcial y no sujetos a variacion por arbitrio
del Titular, generando que cualquier persona —juridica o fisica de acuerdo al
reglamento- que cumpla con los requisitos expresados en el mismo tendra el
derecho inexcusable de ser afiliado y por tanto la obligacion de cumplir a cabalidad

con lo exigido en el reglamento.

2. Lafalta de distintividad como motivo de nulidad absoluta
Como se ha indicado en lineas anteriores al hablar de distintividad en el signo**
gue pretende constituir una MC, nos referimos concretamente a la capacidad del
mismo de distinguir en el mercado los productos y/o servicios de un empresario de
aquellos iguales o similares de otro empresario. El articulo 7 del RMC trascrito
anteriormente enumera los supuestos de denegacion absoluta, es concretamente

el inciso b) el que hace mencion expresa a la falta de distintividad.

Si bien, los incisos c), d) y g) podrian redundar en aspectos de distintividad, en el
primer caso por que el signo propuesto no va mas alld de caracteristicas del
producto y/o servicio, o bien por que pese a que contaba con distintividad al inicio
sobrevino por su uso en habitual, o porque ‘puede’ inducir a error; estos supuestos

por técnica legislativa, son tratados de modo especifico.

4 Algunos autores como Marco Arcald en Motivos de Denegacion absolutos, op. cit, sefiala una
distincién en el tratamiento doctrinal entre los términos ‘signo’ y ‘marca’, indicando que el primero
es el “...elemento o sustrato fundamental de la marca, pero, para ser tal, precisa, ademas, ser
puesto en relacion con los productos o servicios a los que va a distinguir e identificar su origen
empresarial entre el pablico...” Si bien existe claridad en cuanto a ambos términos, se parte de
una ambivalencia de ambos justificado por la relacion entre los mismos, ya que la fuerza distintiva
de la marca dependera de los signos que la componen; por lo tanto la falta de distintividad se
estableceria a partir e la relacion del signo en el mercado.



Es importante tener presente que el elemento generador de distintividad se basa
en el papel que realiza la marca en el mercado, si ésta logra o no su finalidad

primordial: distinguir.

a. Lafalta de distintividad como motivo de nulidad absoluta

i. Marca Comunitaria Art. 7 inc. b)

Los supuestos de nulidad absoluta los enumera el articulo 7 del RMC: “... Motivos
de denegacion absolutos 1. Se denegara el registro de: a) los signos que no sean
conformes al articulo 4'°; b) las marcas que carezcan de caracter distintivo; c) 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 prestacion del servicio, u otras caracteristicas del producto o del servicio;
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales en el lenguaje comdn o en las costumbres leales y
constantes del comercio; €) los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto, o ii) la forma del producto
necesaria para obtener un resultado técnico, o iii) la forma que afecte al valor
intrinseco del producto; f) las marcas que sean contrarias al orden publico o a las
buenas costumbres; g) las marcas que puedan inducir al publico a error, por
ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del producto o
servicio; h) las marcas que, por falta de autorizacibn de las autoridades
competentes, deban ser denegadas en virtud del articulo 6 ter del Convenio de
Paris; i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los

contemplados por el articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de especial

'> Articulo 4: “Signos que pueden constituir una marca comunitaria. Podran constituir comunitarias
todos los signos que puedan ser objeto de una representacion grafica, en particular las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentacion, con la condicién de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o
los servicios de una empresa de los de otras empresas.(El subrayado no es del original.)



interés publico, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad
competente. 2. El apartado 1 se aplicara incluso si los motivos de denegacion sélo
existieren en una parte de la Comunidad. 3. Las letras b), ¢) y d) del apartado 1
no se aplicaran si la marca hubiera 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 contiene las caracteristicas principales de la funcionalidad de una
MC; tomando como elemento principal de nuestro estudio la funcidon concreta de
diferenciacion que prevalece en el signo distintivo que nos ocupa, obviaremos
algunos temas relacionados y no menos importantes como lo es el aspecto
juridico de la nulidad absoluta y su consecuencia juridica de no existencia del
acto, su ‘no’ nacimiento a la vida juridica se analizara desde una Optica
meramente procedimental a partir de legitimacion que procede, ya que como se
desprende del inciso 3 del articulo que antecede, dicha nulidad absoluta quedaria
convalidada (convirtiéndola en relativa a nuestro parecer) una vez se compruebe
la existencia del secundary meaning, o grado de distintividad adquirido por el uso,

en otras palabras hablamos de una habilitacién sobrevenida.

El inciso b) del apartado 1, establece la sancién que se le atribuye a la marca que
opte por registrase como tal y que no goce de distintividad, se le denegara el
registro como tal. Se debe entender que la funcién de distintividad de la marca
obedece a un interés general, asi lo indica la Sala Tercera del Tribunal de las

11}

Comunidades Europeas “...resulta patente que el concepto de interés general
subyacente al articulo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento se confunde
con la funcion esencial de la marca que es garantizar al consumidor o al usuario

final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole



distinguir sin confusion posible dicho producto o servicio de los que tienen otra
’!16

procedencia.
Por lo tanto la distintividad de la marca —entendiendo marca como un signo o
conjunto de ellos- es su funcion esencial, y el parametro para determinar la
existencia de la misma seréa a partir “del punto de vista del publico conocedor del
ambito de los productos y servicios de que se trata, normalmente informado y

razonablemente atento y perspicaz” 1o que se puede llamar el ‘publico pertinente’.

Un elemento importante para determinar la existencia o no de la distintividad de la
marca es respecto del grado requerido para constituir una MC, asi se puede
establecer que el nivel de distintividad debera ser el minimo para realizar su
funcién en el mercado, esto genera la existencia de marcas “fuertes” o marcas
“‘débiles” en relacion a un mayor o menor nivel de distintividad. La doctrina
Francesa e Italiana®’ ha creado la llamada “teoria de la distancia” que refiere a la
verificacion de la proximidad de una marca con las demas, para productos y/o
servicios idénticos o similares; lo que implica que a mayor proximidad o menor

distancia, mayor debilidad de la marca.

Sin embargo no se encuentra ninguna mencidn expresa para determinar la
distintividad requerida en el RMC, por lo que no se debe menospreciar el papel
que realiza la Oficina de Armonizaciéon del Mercado Interior, para determinar los
pardmetros a utilizar en la apreciacién de la existencia o no, o del grado minimo
requerido. Aunado a ello, no es lo mismo apreciar el grado minimo en una marca
grafica que en una denominativa. Tomando en consideracion este aspecto, el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado

en reiteradas ocasiones estableciendo criterios U(tiles al respecto, asi ha

'® Sentencia Sala Tercera del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005. Asunto C-37/03 P, ndmero
62003J0037.

" Marco Arcala, L. Op cit. Nota al pie n° 85, p.151.



establecido el principio general*® de que la prohibicién concerniente a los signos

carentes de caracter distintivo es aplicable de manera uniforme a todo tipo de

marcas, pero ha establecido asi mismo, la aceptacion de matices con respecto a

la naturaleza del signo que se pretende constituir como marca.

Entre los criterios concretos expresados por el Tribunal de Primera Instancia, se

encuentran los siguientes:

1. Debe considerarse suficiente que el signo tenga un caracter distintivo

minimo, estableciendo que debe analizarse si la marca que se pretende
registrar permita que el publico a que va destinada distinga los productos
de dicha marca de os que tengan otro origen comercial, lo que le permite

ubicar y elegir al hacer una compra®®.

El caracter distintivo del signo debe apreciarse en relacibn con los
productos o servicios concretos incluidos en la solicitud de la marca; refiere
concretamente la evaluacion del grado de distintividad en relacion directa
con los productos y/o servicios que distinguiria, y el efecto que genera en el
‘publico relevante’; en aplicacion de este criterio la marca en cuestién podra
tener caracter distintivo para los producto y/o servicios de determinadas

clases solicitadas del nomenclator internacional y para otras no®.

Al apreciar el caracter distintivo del signo deben tenerse en cuenta las
percepciones del publico relevante; este criterio sienta la base de lo que se
entiende por publico relevante, que es el sector del publico que interesa

para el consumo del producto y/o servicio, entendiéndose por éste el

'® Fernandez-Novoa, C Tratado sobre Derecho de Marcas, 2 ed. Marcias! POns, Madrid, 2004. p.

174.

19 Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de setiembre de
2001 asunto T-118/00, apartado 54.

2% \er Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de octubre de 2002,
apartados 43y 47.



publico destinatario constituido por el consumidor medio, a quien se

considera normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz?.

4. La distintividad de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto
inhabitual o llamativo; toma en consideracion que la distintividad de la
marca se debe analizar mas all4 del andlisis de cada uno de los signos que
la componen en forma independiente, sino en el impacto global que la
misma genera; no es necesario que cada uno de los signos sea original o
llamativo, sino que la combinacidén de los mismos que crea la marca sea

capaz de diferenciar los productos y/o servicios en el mercado®.

ii. Marca Colectiva Comunitaria Art. 64 RMC
Articulo 64

“Marcas comunitarias colectivas. 1. Podrdn constituir marcas comunitarias
colectivas las marcas comunitarias asi designadas al efectuarse la presentacion
de la solicitud y que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios
de los miembros de la asociacién que sea su titular®, frente a los productos o

servicios de otras empresas...”

Se desprende de la norma precitada que el signo que pretende constituir una MCC
debe ser apto para “distinguir’ los productos y/o servicios ya no de una empresa
sino de los miembros de la asociacién —ver apuntes en el apartado de requisitos
objetivos-, al igual que el requisito de la MC; se apunta como diferencia relevante
entre ambas, que a la MCC se le permite ser una indicacion geografica, aspecto

que para su homodloga ordinaria constituiria fundamento de nulidad absoluta “...2.

L Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de octubre de 2002,
apartado 46.

?2 Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de febrero de 2002,
apartado 30.

2 E| subrayado no es del original.



No obstante lo dispuesto en la letra c¢) del apartado 1 del articulo 7, podran
constituir marcas comunitarias colectivas con arreglo al apartado 1 los signos o las
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para sefialar la procedencia

geografica de los productos o de los servicios....”

Se tiene claro que el régimen juridico de las MCC se encuentra subsumido dentro
del régimen juridico general de las MC, al que se afiaden peculiaridades propias

acorde a la modalidad de la MCC.

El articulo 38 del RMC establece en su apartado 2, que de existir un elemento en
la marca que careciera de caracter distintivo, la OAMI, en su examen podra pedir
como condicion para el registro de la marca que el solicitante declare que no
alegara derecho exclusivo alguno sobre ese elemento; esta norma en relacién con
lo que establece el articulo 64, desvirtuaria la falta de distintividad como supuesto
de nulidad absoluta; ahora bien si se toma en consideracion que esta norma
refiere a un ‘elemento’ que forme parte de la Marca solicitada, salvariamos el
cuestionamiento planteado. Asi entendemos que la falta de distintividad global de

la marca si seria motivo de nulidad absoluta.

Se puede extraer de lo expuesto que la distintividad requerida a la MCC es
atinente, o se establece en relacion a la facultad diferenciadora del origen
empresarial de los productos y/o servicios no de una empresa determinada, sino,
el origen empresarial de los productos y/o servicios de una empresa determinada

como miembro de una Asociacion.

Ahora bien, en caso de no cumplir a cabalidad con lo exigido a la MCC-y no al
signo o conjunto de éstos que la conforman-, y basandose en la relacion de
articulos que expresa el 66, respecto del 36 y 38, es importante una observacion
contenida en éste ultimo en mencion del caracter distintivo, salvando la falta de
distintividad mediante la declaracibn a instancia de la OAMI, por parte del

solicitante —posible Titular-, que no alegara derecho exclusivo alguno sobre ese



elemento, se debe entender como elemento particular y no unico, de lo contrario el

requisito en estudio perderia su esencia.

Un aspecto a considerar es el contenido del apartado 3 del articulo 66, que
establece la posibilidad subsanar el defecto mediante una modificacion a su
reglamento de uso, “...3. No se desestimara la solicitud, si el solicitante, mediante
una modificacién del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en
los apartados 1y 2.”. El cual al hacer referencia a los apartados 1 y 2 nos plantea

una serie de dudas, que se trataran de aclarar en uno de los apartados siguientes.

3. Posibilidad de subsanacion de falta de aptitud diferenciadora en una

Marca Comunitaria Colectiva

a. Procedencia de la distintividad sobrevenida (Secundary
Meaning)?

El articulo 7 del RMC en su apartado 3, establece la no aplicacion de la sancion de
denegacion absoluta de los supuestos contenidos en las letras b), c) y d) del
mismo articulo cuando la ‘marca’ —se entiende en su acepcion global- hubiera
adquirido para los productor y/o servicios para los que se solicite el registro un

caracter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma.

Se entiende entonces, que no se sancionara con la denegacion absoluta por el
supuesto b) en virtud de la adquisicidbn del mismo por el uso, excepcion de

distintividad sobrevenida24.

Se entendera entonces, que el uso como marca de un signo —o conjunto de ellos-
inicialmente no distintivo, que por diferentes razones: publicidad, promocion,
difusién, marketing, calidad de los productos y/o servicios comercializados bajo él,

conlleve a una asociacién de éstos con aquél por el sector del publico consumidor

2% Marco Arcala, L. Op cit. Pag. 204.



de dichos producto y/o servicios. Lo que genera que se le atribuya aptitud

distintiva o diferenciadora por haber adquirido un segundo significado.

Para lograr establecer la existencia de la distintividad sobrevenida se debe cumplir

determinados requisitos contemplados en el articulo 7 inciso 3 del RMC:

Uso previo del signo a titulo de marca, el uso no es cualquier uso, sino, un uso
previo a la solicitud de registro valorando la prolongacion del mismo.

Adquisicion de carécter distintivo, basico, se debera demostrar la adquisicion por
parte del signo de la distintividad en relacion a productos y/o servicios
determinados, identificandolos con su origen empresarial

Ambito de aplicacion, la distintividad sobrevenida no se aplica Unicamente a la
distintividad en abstracto, tiene recepcion asi mismo para los supuestos

contemplados en los demas supuestos de denegacién absoluta.

La excepcion de la distintividad sobrevenida, igualmente es valorada, en primera
instancia por la OAMI, que es la facultada para realizar el examen de motivos de
denegacién absoluta, al respecto ésta mantiene el criterio de que es
imprescindible la existencia de un grado minimo de distintividad para su

procedencia “...20. La Oficina alega que, por naturaleza, un signo que carezca
de carécter distintivo, en el sentido del articulo 7, apartado 1, letra b), no puede
constituir una marca, ya que el publico no lo percibiria como tal (sin perjuicio del
caracter distintivo adquirido como consecuencia del uso que se haya hecho de la
marca). Por consiguiente, no puede cumplir su funcion de signo, como simbolo
gue asocia el producto o el servicio a la empresa que lo fabrica o distribuye. 21. La
Oficina admite que un caracter distintivo minimo basta para que no se aplique este
motivo de denegacion, pero estima que este grado minimo no se alcanza en el

presente caso...”25.

?® Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de enero de
2000.



Se mantiene la necesaria evaluacion del grado minimo de distintividad que se
aplica al signo que pretende registrarse como marca, por lo que el efecto del
segundo significado se evalua de igual forma: valorando el reconocimiento de la
existencia de un signo que, en un principio, no era perceptible como Marca en el

mercado?.

b. Posibilidad de subsanacién por el Reglamento de Uso en la
MCC?

De acuerdo a los requisitos necesarios para el registro de una MCC, la persona
solicitante de la misma debe elaborar un Reglamento de Uso, el cual debe
contener elementos determinados ya que de no cumplir con ellos no procedera el
registro de la misma. El articulo 65 del RMC indica “...Reglamento de uso de la
marca 1. El solicitante de una marca comunitaria colectiva debera presentar un
reglamento de uso en el plazo establecido. 2. El reglamento de uso indicara las
personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliacion a la
asociaciéon asi como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la
marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se
refiere el apartado 2 del articulo 64 debera autorizar a cualquier persona cuyos
productos o servicios procedan de la zona geografica de que se trate a hacerse

miembro de la asociacion titular de la marca.”

%6 Ver igual criterio en Sentencias del Tribunal de Comunidades Europeas, de 12/12/2002, y de
25/09/2002 “...39. No pueden desvirtuar esta conclusion las alegaciones de la demandante de que
el criterio vinculado al caracter inusual de la combinaciéon cromatica es inadecuado en la medida en
gue si una empresa utiliza dicha combinacion durante mucho tiempo ésta deja de ser inusual y, si
se ha podido registrar dicha combinacién como marca, también deja de ser inusual cuando haya
cosechado cierto éxito. En efecto, por una parte, el hecho de que una empresa utilice una
combinacion cromatica durante algun tiempo, antes de su posible registro, no implica
automéaticamente que otras empresas utilicen tal combinacién para los productos a que se refiere
la solicitud. Por otra parte, tras el registro de dicha combinacion, en el supuesto de que la marca
coseche cierto éxito, su titular mantiene el derecho a que se defienda la exclusiva vinculada a la
marca dentro de los limites establecidos por el Reglamento n. 40/94.”



El Reglamento de Uso, en atencién a la norma precitada debera contener®’:

e Los requerimientos que deben cumplir las personas que optan ser
autorizadas para la utilizacion de la marca.

e Las condiciones o requisitos a satisfacer para ser afiliado a la asociacion
titular de la marca.

e Las condiciones de uso de la marca, como pueden ser parametros de
control de calidad, fiscalizacion, requerimientos de control y estandares de
calidad entre otras, ya que de modo alguno esta enumeracién es
exhaustiva tan solo es ejemplarizante.

e Las sanciones a que se haran merecedores los afiliados en caso de
incumplir lo establecido en el Reglamento, las cuales podran tener
gradacion en gravedad de acuerdo y en correspondencia con la falta
cometida, pero debidamente establecida en forma previa en el Reglamento.

Si bien es necesario que el signo entendido como Marca cumpla a cabalidad con
los requerimientos legales establecidos, de igual forma el Reglamento de uso
debe ajustarse en todo a ello, sin embargo, es importante puntualizar la relacién
gue hace el articulo 66 del RMC respecto de la subsanacion de defectos por

modificacion del Reglamento.

" Para mayor abundamiento sobre los requerimientos del Reglamento de Uso: “Regla 43 :
Reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas 1. En el caso de que la solicitud de
marca comunitaria colectiva no incluyese su reglamento de uso, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 65 del Reglamento, aquél debera remitirse a la Oficina en un plazo de dos
meses, contado a partir de la fecha de presentacién. 2. El reglamento de uso de las marcas
comunitarias colectivas debera indicar: a) el nombre y domicilio social del solicitante; b) el
objeto de la asociacion o el objeto para el que se haya creado la persona juridica de Derecho
publico; c¢) los organismos autorizados para representar a la asociacion o a la persona
juridica mencionada; d) las condiciones de afiliacion; e) las personas autorizadas para
utilizar la marca; f) si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones;
g) si procede, la autorizacidn prevista en la segunda frase del apartado 2 del articulo 65 del
Reglamento”. REGLAMENTO (CE) No 2868/95 DE LA COMISION de 13 de diciembre de 1995
por el que se establecen normas de ejecucion del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la
marca comunitaria.



En primera instancia dicho articulo se refiere a la desestimacion de la solicitud de
registro de la MCC cuando no se cumpla lo que establecen los articulos 64 de la
MCC y 65 sobre el Reglamento de Uso, adicionando estos supuestos a los ya
determinados por los articulos 36 y 38 del mismo cuerpo legal (examen de los
requisitos de presentacion de la solicitud y examen relativo a los motivos de
denegacion absolutos, respectivamente); el apartado 3 del articulo 66 establece la
posibilidad de subsanar los supuestos que imposibilitan el registro de la marca,

mediante la modificacién del dicho Reglamento.

En el supuesto de interés, relativo al aspecto de falta de distintividad de la MCC,
se puede entender subsumido en la relacion que contiene el apartado 1 del
articulo 66; legalmente y en forma literal, el apartado 3 otorga la posibilidad de
subsanacién de este motivo de denegacion absoluto por la modificacion al
Reglamento de Uso, si bien se ha enunciado las disposiciones minimas que debe
contener el Reglamento, éste podria incorporar elementos delimitantes que

permitan que el signo cuente con el minimo de distintividad requerido.

Aunado a que el solicitante cuenta con un plazo de dos meses “°para presentar el
Reglamento si éste no ha sido presentado conjuntamente con la solicitud, por lo
que incluso se da la posibilidad de que una vez se hayan realizado las
modificaciones necesarias, se habilite el signo y se establezca el grado minimo de

distintividad requerida para el registro de la MCC.

1l Conclusiones

e Es necesario tener claridad en el tratamiento de la terminologia
utilizada y la diferenciacion de los términos ‘signo’ y ‘marca’, si bien
en algunos momentos se utilizan indiferentemente, se debe atener al

contexto en que se encuentran. En tesis de principio se parte del

28 Regla 43.1 del Reglamento 2868/95.



supuesto de que el signo —uno o varios- es el elemento que pretende

constituirse en marca.

e La marca como signo distintivo, cumple varias funciones bésicas, si
bien la fundamental por antonomasia lo es la de distinguir productos
ylo servicios de otros iguales o similares en el mercado. Y es en

virtud de éstas que se avalua la posibilidad de su conformacion:

o Funcion indicadora del origen empresarial
o) Funcion indicadora de la calidad

o) Funcion publicitaria

o Funcion condensadora del prestigio

La relacién de estas genera una funcibn no menos importante, la

funcién informadora.

e Si bien el articulo 7 del RMC contiene los supuestos de denegacion
absoluta, el inciso b) es el que refiere al elemento de distintividad
enfocado en abstracto. Doctrinariamente se ha discutido si esté
mismo aspecto es valorado por otros incisos, sin embargo, es
evidente que los demas supuestos son elementos puntuales para
valorar la distintividad, prueba de ello es que tan sélo la presencia de
uno ellos en el signo que opta por el registro, da lugar a la
denegacion por falta de distintividad.

e La distintividad es un elemento que se valora en razén de la
percepcion del signo en los productos y/o servicios en el mercado a
partir de su efecto en un publico consumidor y bajo criterios
debidamente determinados, como lo es el concepto de ‘publico

pertinente’.



e Es importante el papel de los Tribunales especializados en la materia,
en la construccion del principio general respecto de la valoracion de
la disntividad, estableciendo que la prohibiciébn concerniente a los
signos carentes de caracter distintivo es aplicable de manera
uniforme a todo tipo de marcas.

e La valoracion del elemento distintividad, se realiza a partir de
determinados criterios :

o Debe considerarse suficiente que el signo tenga un
caracter distintivo minimo.

o El caréacter distintivo del signo debe apreciarse en relacion
con los productos o servicios concretos incluidos en la
solicitud de la marca.

o) Al apreciar el caracter distintivo del signo deben tenerse
en cuenta las percepciones del publico.

o La distintividad de un signo no depende de su originalidad
o de su aspecto inhabitual o llamativo.

Que permiten realizar una evaluacion objetiva por los entes

encargados.

e La MCC tiene como base la MC, el criterio de diferenciacion radica en
las caracteristicas especiales que revisten a la primera, podriamos
decir que a través de dos elementos basicos: su titularidad y el
reglamento de uso. Partiendo de esto se puede decir que el
concepto de MC es el género y la MCC es, dentro de diferentes

clasificaciones, una especie.

e EL texto normativo de la MC establece dos supuestos de
convalidacion: el Secundary Meaning o distintividad sobrevenida y la
modificacion del Reglamento de Uso respecto de la MCC, siendo

cada uno de ellos capaz de solventar para cada caso la falta del



minimo de distintividad requerido para el registro, debiendo evaluarse

casuisticamente la factibilidad y el efecto.
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